BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS / HABM — WERNER & MERTZ
(BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS)

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
16. November 2011 *

In der Rechtssache T-308/06

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. mit Sitz in Pleasanton, Kalifor-
nien (Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwilte F. de
Visscher und E. Cornu sowie Rechtsanwiltin D. Moreau,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch D. Botis als Bevollméchtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und
Streithelferin vor dem Gericht:

Werner & Mertz GmbH mit Sitz in Mainz (Deutschland), Prozessbevollmachtigte:
zunachst Rechtsanwilte M. Thewes und V. Wiot, dann Rechtsanwilte Thewes und
P. Reuter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
HABM vom 8. September 2006 (Sache R 1094/2005-2) zu einem Widerspruchsver-
fahren zwischen der Werner & Mertz GmbH und der Buffalo Milke Automotive Po-
lishing Products, Inc.

erldsst

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten N.J. Forwood sowie der Richter J. Schwarcz und
A. Popescu (Berichterstatter),

Kanzler: S. Spyropoulos,

aufgrund der am 13. November 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 10. April 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebe-
antwortung des HABM,
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aufgrund der am 1. Mirz 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebe-
antwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 4. Juli 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung
der Klégerin,

auf die miindliche Verhandlung vom 13. September 2011, in der keiner der Verfah-
rensbeteiligten vertreten war,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 20. Februar 2001 meldete die Kldgerin, die Buffalo Milke Automotive Polishing
Products, Inc., nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1) in gednderter Fassung (er-
setzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 tiber
die Gemeinschaftsmarke [ABI. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
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2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen:

Aulcrmiatie Palisling Frodsts

s Die Marke wurde fiir folgende Waren der Klassen 3, 18 und 25 des Abkommens von
Nizza iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die
Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und gednderter Fassung
angemeldet:

— Klasse 3 : ,Wachse, Poliercremes, Reinigungsmittel, Ledercremes, Lederschutz-
mittel, Waschmittel®;

— Klasse 18: ,Handtaschen®;

— Klasse 25 : ,Bekleidungsstiicke einschliefllich T-Shirts, Windeln®.
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Die Anmeldung wurde im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 27/2002 vom 8. April
2002 veroffentlicht.

Am 25. Juni 2002 erhob die Streithelferin, die Werner & Mertz GmbH, gemafd Art. 42
der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die An-
meldung Widerspruch.

Der Widerspruch wurde auf die nachstehend wiedergegebene deutsche Bildmarke
gestutzt:

Diese Marke wurde am 15. Juli 1994 unter der Nr. 2079354 fiir folgende Waren in Klas-
se 3 des Nizzaer Abkommens eingetragen: ,Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-,
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Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Mittel zum Imprignieren, Reinigen und
Pflegen von Gegenstidnden aus Leder, Kunststoffen und Textilien, insbesondere von
Schuhen; Wichse, Fufbodenreinigungs- und -pflegemittel; Mittel zur Reinigung
und Pflege von Teppichen, Polstermobeln und Textilien; Fleckenentfernungsmittel,
Sanitdrreinigungsmittel”.

Der Widerspruch bezog sich auf die mit der Anmeldung beanspruchten Waren in
Klasse 3, die nach einer Beschriankung des Warenverzeichnisses im Verfahren vor
dem HABM wie folgt bezeichnet werden: ,Wachse, Poliercremes, Reinigungsmittel,
Ledercremes, Lederschutzmittel, Waschmittel, alle fiir die Kraftfahrzeugpflege®.

Der Widerspruch wurde mit dem Vorliegen eines Eintragungshindernisses gemaf3
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung Nr. 207/2009) begriindet.

Am 15. Juli 2005 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch insgesamt mit der
Begriindung zuriick, dass die von der Streithelferin auf Antrag der Kldgerin gemaf3
Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009) vor-
gelegten Beweismittel nicht fiir den Nachweis ausreichten, dass die altere nationale
Marke in Deutschland innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Veréffentlichung der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung ernsthaft benutzt worden sei. Die vorgelegten Un-
terlagen seien alle intern von der Streithelferin ausgearbeitet worden, sie erlaubten
nicht den Schluss auf einen echten und tatsichlichen Vertrieb der Waren auf dem
relevanten Markt, und sie ergében daher keinen Anhaltspunkt fiir den Umfang der
Benutzung der &lteren Marke.
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Am 9. September 2005 legte die Streithelferin bei der Beschwerdekammer gegen die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde ein.

Am 14. November 2005 legte die Streithelferin als Anlage zu ihrem Schriftsatz mit
der Darlegung der Beschwerdegriinde erginzende Beweismittel zu den bereits in ers-
ter Instanz vorgelegten Nachweisen vor. Zu diesen neuen Beweismitteln gehorten
neun Rechnungen, die mit Daten vom 20. April 2001 bis zum 18. Mérz 2002 versehen
waren.

Mit Entscheidung vom 8. September 2006 (im Folgenden: angefochtene Entschei-
dung) hob die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung auf und verwies die Sache an diese zuriick.

Erstens nahm die Beschwerdekammer in Bezug auf die Zuldssigkeit der Beweismittel,
die die Streithelferin erstmals im Verfahren vor der Beschwerdekammer vorgelegt
hatte und die dem Nachweis dienen sollten, dass sie die altere Marke in Deutschland
in der Zeit vom 8. April 1997 bis zum 7. April 2002 benutzt habe, an, dass die neuen
Rechnungen ergénzende Beweismittel darstellen sollten, mit denen die rechtzeitig
der Widerspruchsabteilung vorgelegten Beweisunterlagen bestiitigt oder erhartet
werden sollten, und dass sie zuldssig seien.

Die Beschwerdekammer stiitzte ihre Erwdgungen auf Art. 74 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009), der dem HABM ein Er-
messen hinsichtlich der Frage einrdume, ob bei einer Priifung samtlicher erheblicher
Umstédnde der Falles verspitet vorgetragene Tatsachen und Beweismittel zu bertick-
sichtigen seien oder nicht.

Zweitens fithrte die Beschwerdekammer zu der Frage, ob die ergdnzenden Beweis-
mittel fiir den Nachweis der Benutzung der dlteren Marke im Sinne von Art. 43 Abs. 2
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der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) geeig-
net seien, aus, dass die vorgelegten Unterlagen die Benutzung der alteren Marke fiir
die Waren ,Poliercremes” und ,Ledercremes” rechtlich ausreichend bewiesen. Diese
Beweismittel erhdrteten und bestétigten die in der vorgelegten eidesstattlichen Erkla-
rung und den eingereichten Preislisten enthaltenen Informationen und entspriachen
offensichtlich den Angaben zum Umsatz.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Kldgerin die Kosten aufzuerlegen.
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Entscheidungsgriinde

Die Kladgerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstof3 gegen Art. 43 der Verord-
nung Nr. 40/94 und gegen Regel 22 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommis-
sion vom 13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates
iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI. L 303, S. 1) geltend. Dieser Klagegrund besteht
aus zwei Teilen.

Zur Beriicksichtigung der erstmals vor der Beschwerdekammer vorgelegten Rechnungen

Die Kldgerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer die verspéteten, erstmals
vor ihr vorgelegten Unterlagen unter Verstof$ gegen Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94
und Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 fiir zuldssig erklart habe. Sie meint, die Be-
schwerdekammer hitte das spéte Stadium, in dem diese Vorlage stattgefunden habe,
und die Begleitumstinde der Vorlage dieser Beweismittel beriicksichtigen miissen,
um diese zuriickzuweisen.

Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass die Unterlagen, die die Streit-
helferin am 14. November 2005 zusammen mit dem Schriftsatz ihrer Beschwer-
debegriindung zur Stiitzung der bereits in erster Instanz eingereichten Unterlagen
vorgelegt hat, nicht rechtzeitig vorgelegt worden sind, was in der Sache auch die Be-
schwerdekammer in den Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung fest-
stellte. Zwischen den Verfahrensbeteiligten besteht dagegen Streit {iber die Frage, ob
das HABM diese Unterlagen beriicksichtigen durfte.

Hierzu ist festzustellen, dass, wie aus dem Wortlaut von Art. 74 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 40/94 hervorgeht, die Beteiligten als allgemeine Regel und vorbehaltlich
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einer gegenteiligen Vorschrift Tatsachen und Beweise auch dann noch vorbringen
konnen, wenn die fiir dieses Vorbringen nach den Bestimmungen der Verordnung
Nr. 40/94 geltenden Fristen abgelaufen sind, und dass es dem HABM keineswegs un-
tersagt ist, solche verspitet vorgebrachten Tatsachen und Beweise zu berticksichti-
gen (Urteil des Gerichtshofs vom 13. Mérz 2007, HABM/Kaul, C-29/05 D, Slg. 2007,
1-2213, Randnr. 42).

Andererseits ergibt sich aus diesem Wortlaut ebenso eindeutig, dass ein solches
verspitetes Vorbringen von Tatsachen und Beweisen dem Beteiligten, von dem es
stammt, keinen unbedingten Anspruch darauf verleihen kann, dass diese Tatsachen
oder Beweise vom HABM beriicksichtigt werden (Urteil HABM/Kaul, Randnr. 43).

Eine solche Beriicksichtigung durch das HABM kann, wenn es im Rahmen eines
Widerspruchsverfahrens zu entscheiden hat, insbesondere dann gerechtfertigt sein,
wenn es zu der Auffassung gelangt, dass zum einen die verspitet vorgebrachten
Gesichtspunkte auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz fiir das Ergebnis des
bei ihm eingelegten Widerspruchs sein konnen und dass zum anderen das Verfah-
rensstadium, in dem das verspitete Vorbringen erfolgt, und die Umsténde, die es
begleiten, einer solchen Berticksichtigung nicht entgegenstehen (Urteil HABM/Kaul,
Randnr. 44).

In diesem Zusammenhang ist von vornherein das Vorbringen der Klédgerin zuriick-
zuweisen, wonach das Urteil HABM/Kaul auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar
sei, da die Beweise in dieser Rechtssache nicht die ernsthafte Benutzung der &lteren
Marke betroffen hitten. Insoweit geniigt die Feststellung, dass der Gerichtshof im
Urteil HABM/Kaul seine Auslegung von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94
dargelegt hat, die sich entgegen der Ansicht der Kldgerin nicht darauf beschrénkt,
die verspitete Vorlegung von Beweisen fiir die Begriindetheit des Antrags zu behan-
deln, sondern es dem HABM erlaubt, jede Art verspitet vorgetragener Tatsachen
oder Beweise zu beriicksichtigen. Im Ubrigen hat der Gerichtshof kiirzlich bestitigt,
dass seine Auslegung von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 auch fiir die ver-
spétete Vorlage von Nachweisen fiir die ernsthafte Benutzung einer dlteren Marke gilt
(vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 19. Mai 2011, Union Investment
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Privatfonds/HABM, C-308/10 P, nicht in der amtlichen Sammlung veroffentlicht,
Randnrn. 40 bis 45).

Was die Art und Weise der Ausiibung dieses Ermessens durch das HABM anbelangt,
ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer zu Recht ausdriicklich
feststellte, dass sie iiber das notwendige Ermessen im Sinne von Art. 74 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 40/94 verfiigte, indem sie in Randnr. 22 der angefochtenen Entschei-
dung ausfiihrte, es liege ,,im Ermessen des [HABM], unter Priifung sdmtlicher erheb-
licher Umsténde der Falles dariiber zu entscheiden, ob verspitet vorgetragene Tatsa-
chen und Beweismittel zu beriicksichtigen sind oder nicht”.

Zweitens erscheint die von der Beschwerdekammer gegebene Begriindung geeignet,
ihre Entscheidung zu rechtfertigen, dass die erstmals vor ihr vorgetragenen Beweise
in Anbetracht der Umsténde zu beriicksichtigen seien. Sie fithrte ndmlich in Rand-
nr. 25 der angefochtenen Entscheidung aus, die Widerspruchsabteilung habe in ih-
rer Entscheidung befunden, dass es die Streithelferin unterlassen habe, unabhéngige
Beweismittel fiir ihre tatsdchlichen Verkaufe vorzulegen, die geeignet wiren, die von
ihr intern ausgearbeiteten Unterlagen iber den Umfang der Benutzung der ilteren
Marke zu bestitigen oder zu erhirten. Infolgedessen hat die Beschwerdekammer an-
genommen, dass sie iiber ein Ermessen verfiige und dass es berechtigt sei, die zusam-
men mit der schriftlichen Beschwerdebegriindung vorgelegten Beweise zuzulassen,
mit denen die rechtzeitig vor der Widerspruchsabteilung vorgelegten Beweisunterla-
gen bestitigt oder erhértet werden sollten.

Drittens wurde in der angefochtenen Entscheidung ausdriicklich die Frage der Erheb-
lichkeit der neun Rechnungen fiir den Ausgang des Verfahrens beriicksichtigt und
wurden diese zugelassen, weil es sich um ergdnzende Beweismittel handele, die Auf-
schluss tiber Fragen im Zusammenhang mit dem Umfang der Benutzung der dlteren
Marke béten, d. h. tiber Fragen, fiir die Beweismittel bereits in erster Instanz vorge-
legt worden seien. Im Ubrigen ist in Ubereinstimmung mit dem HABM darauf hin-
zuweisen, dass sich die Beschwerdekammer, wie die Randnrn. 26 bis 31 der angefoch-
tenen Entscheidung belegen, nicht damit begniigte, die Erheblichkeit der Unterlagen
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auf den ersten Blick zu priifen, wie es der Gerichtshof verlangt, sondern vielmehr eine
vollstindige Priifung dieser Unterlagen vornahm, aus der sich ergab, dass die neuen
Beweismittel den Ausgang des Verfahrens tatsichlich dnderten.

Viertens ist zu den anderen Umstdnden, die der Beriicksichtigung der verspétet vor-
gelegten Rechnungen entgegenstehen konnten, darauf hinzuweisen, dass aus den Ak-
ten nicht hervorgeht, dass die Streithelferin die Absicht gehabt hétte, das Verfahren
in missbrauchlicher Weise in die Lénge zu ziehen, oder dass sie bei der Vorlage der
Beweise in der ersten Instanz nachlissig gehandelt hatte.

Das Vorbringen der Kldgerin, wonach die Phase des Verfahrens, in der die verspéte-
te Vorlage der Beweise stattgefunden habe, deren Beriicksichtigung entgegenstehe,
kann ebenfalls keinen Erfolg haben. Im vorliegenden Fall hatte die Streithelferin nach
der Entscheidung der Widerspruchsabteilung die Moglichkeit, erginzende Beweis-
mittel zur Stiitzung ihrer Beschwerde vorzulegen, und es lag im Ermessen der Be-
schwerdekammer, diese zuzulassen. Die Beschwerdekammer hat sie beriicksichtigt,
und was nach Ansicht der Klagerin eine Verzogerung des Verfahrens bedeutet, stellt
in Wirklichkeit nur den normalen Ablauf des Verfahrens dar, in dem die Beschwer-
dekammer Veranlassung haben kann, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
aufzuheben.

Was schlieflich die Priiffung der Frage angeht, ob gegebenenfalls eine Vorschrift der
Zulassung neuer Beweismittel in dieser Phase des Verfahrens entgegenstand, ist in
Erinnerung zu rufen, dass fiir die Beteiligten des Verfahrens vor dem HABM nicht in
bedingungsloser Weise die Moglichkeit gegeben ist, Tatsachen und Beweise nach Ab-
lauf der dafiir gesetzten Fristen vorzulegen, sondern dass diese Moglichkeit, wie der
Randnr. 42 des Urteils HABM/Kaul zu entnehmen ist, davon abhingt, dass keine ge-
genteilige Vorschrift besteht. Nur wenn diese Voraussetzung vorliegt, hat das HABM
ein Ermessen in Bezug auf die Beriicksichtigung verspétet vorgelegter Tatsachen und
Beweismittel, das ihm der Gerichtshof im Wege der Auslegung von Art. 74 Abs. 2
der Verordnung Nr. 40/94 zuerkannt hat (vgl. Urteil des Gerichts vom 12. Dezember
2007, K & L Ruppert Stiftung/HABM — Lopes de Almeida Cunha u. a. [CORPO
livre], T-86/05, Slg. 2007, 11-4923, Randnr. 47).
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Mit der Verwendung des Ausdrucks ,vorbehaltlich einer gegenteiligen Vorschrift”
in Bezug auf Vorschriften, die das dem HABM durch Art.74 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 40/94 verliehene Ermessen beschranken konnten, hat der Gerichtshof im Urteil
HABM/Kaul jedoch nicht ausdriicklich angegeben, welche Bestimmungen der Ver-
ordnung Nr. 40/94 gemeint waren. Er hat auch nicht klargestellt, ob dieser Ausdruck
auch die Verordnung Nr. 2868/95 und insbesondere Regel 22 Abs. 2 dieser Verord-
nung erfasst.

Indessen ist zu beachten, dass die Verordnung Nr. 2868/95, da sie von der Kommission
nach Art. 140 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 145 der Verordnung Nr. 207/2009)
erlassen wurde, im Einklang mit der letztgenannten Verordnung auszulegen ist (Ur-
teil des Gerichts vom 25. Mérz 2009, Anheuser-Busch/HABM — Budéjovicky Budvar
[BUDWEISER], T-191/07, Slg. 2009, 1I-691, Randnr. 73).

Daher liefe im vorliegenden Fall das Vorbringen der Kldgerin, dass die Beschwerde-
kammer gemifd Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 verpflichtet gewesen
wire, die von der Streithelferin verspétet vorgelegten Unterlagen zuriickzuweisen,
ohne Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 anzuwenden, darauf hinaus, eine Be-
stimmung der Durchfiithrungsverordnung in einem Sinne auszulegen, der dem ein-
deutigen Wortlaut der Grundverordnung zuwiderliefe (vgl. Urteil BUDWEISER,
Randnr. 73 und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Zudem steht die Wahrung der Moglichkeit, erginzende Beweismittel zuzulassen,
im Einklang mit dem Geist des Urteils HABM/Kaul. In der diesem Urteil zugrunde
liegenden Rechtssache hat der Gerichtshof die Zulassung verspiteter Beweismittel
auf der Grundlage der Grundsitze der Rechtssicherheit und der ordnungsgeméfien
Rechtspflege gerechtfertigt, nach denen die Priifung der Begriindetheit eines Wi-
derspruchs so vollstindig wie moglich sein muss, damit die Eintragung von Marken
vermieden werden kann, die spéter fir nichtig erklirt werden. Daher kénnen diese
Grundsitze vor dem Grundsatz der Effizienz des Verfahrens, der der Notwendigkeit
der Einhaltung von Fristen zugrunde liegt, Vorrang haben, wenn die Umstdnde des
konkreten Falles dies rechtfertigen.
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Somit kann Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 nicht als , gegenteilige Vor-
schrift” im Sinne des Urteils HABM/Kaul betrachtet werden.

Zwar hat das Gericht bereits entschieden, dass Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung
Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009), wie er durch
Regel 22 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer vor der Anderung durch die
Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABL. L 172, S. 4)
geltenden Fassung — nach dieser Anderung jetzt Regel 22 Abs. 2 dieser Verord-
nung — durchgefithrt wurde, bestimmt, dass eine Vorlage von Beweisen fiir die Be-
nutzung der dlteren Marke, die nach Ablauf der dafiir gesetzten Frist erfolgt, grund-
satzlich zur Zuriickweisung des Widerspruchs fiihrt, ohne dass das HABM insoweit
iiber ein Ermessen verfiigt (Urteil CORPO livre, Randnrn. 48 und 49).

Das Gericht hat jedoch auch entschieden, dass Regel 22 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung
Nr. 2868/95 nicht dahin ausgelegt werden kann, dass sie der Beriicksichtigung zusitz-
licher Beweise im Hinblick auf neu zutage getretene Gesichtspunkte entgegenstiinde,
und zwar auch dann nicht, wenn die Beweise nach Ablauf dieser Frist vorgelegt wer-
den (Urteil CORPO livre, Randnr. 50).

Selbst wenn daher die Zulassung verspétet vorgelegter Benutzungsnachweise von ei-
nem ,neu zutage getretenen Gesichtspunkt” abhédngig wire, lagen im vorliegenden
Fall stichhaltige Griinde vor, die fiir die Zulassung dieser Beweise spréachen.

Im vorliegenden Fall besteht ndmlich der ,neu zutage getretene Gesichtspunkt” im
Sinne des Urteils CORPO livre in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung. In
den Féllen, in denen der Widerspruchsfiihrer fristgerecht erste einschlagige Bewei-
se vorlegt, die er guten Glaubens fiir ausreichend zur Stiitzung seines Vorbringens
halt, und erst durch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung erfihrt, dass diese
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Beweise als nicht ausreichend erachtet werden, gibt es keinen stichhaltigen Grund,
der ihn daran hinderte, den Inhalt der urspriinglichen Beweise zu bekriftigen oder
klarzustellen, indem er ergidnzende Beweise vorlegt, wenn er bei der Beschwerde-
kammer eine erneute vollstindige Priiffung der Angelegenheit beantragt.

Das Argument, wonach die Widerspruchsfithrer, denen die Beweislast obliegt und
die ihr geniigen miissen, allgemein die Moglichkeit hétten, zu Beginn des Verfahrens
vollstindige Beweise zusammen mit ihren Ausfithrungen vorzulegen, ist nicht tiber-
zeugend. Begrifflich liegt auch in allen Fillen, in denen Beweise verspétet vorgelegt
werden, eine Nichtbeachtung der urspriinglich gesetzten Frist vor. Wiirde der blo-
e Umstand, dass die Frist nicht eingehalten wurde, ausreichen, um die Méglichkeit
der Vorlage ergédnzender Beweise auszuschlief3en, wére Art. 74 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 40/94 niemals anwendbar, und ihm wiirde daher seine gesamte Bedeutung
genommen.

In Anbetracht aller dieser Erwédgungen konnen die von der Kldgerin vorgebrachten
Argumente die Rechtmaéfligkeit der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Be-
riicksichtigung der erstmals vor der Beschwerdekammer vorgelegten Nachweise fiir
die ernsthafte Benutzung der élteren Marke nicht in Frage stellen. Der erste Teil des
Klagegrundes ist daher als unbegriindet zurtickzuweisen.

Zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der dlteren Marke

Die Kldgerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen,
dass die von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen insgesamt den Nachweis ei-
ner ernsthaften Benutzung der élteren Marke erlaubten. Die erstmals im Verfahren
vor der Beschwerdekammer vorgelegten neun Rechnungen erlaubten, selbst bei ih-
rer Priffung im Zusammenhang mit den anderen Beweismitteln, nicht den Nachweis
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einer ernsthaften Benutzung der dlteren Marke in Deutschland im mafSgeblichen
Zeitraum.

Wie sich aus dem neunten Erwédgungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ist der
Gesetzgeber davon ausgegangen, dass der Schutz einer élteren Marke nur insoweit
berechtigt ist, als sie tatsdchlich benutzt worden ist. Im Einklang mit diesem Erwé-
gungsgrund kann der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 43 Abs. 2 und 3
der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis verlangen, dass die dltere Marke innerhalb
der letzten fiinf Jahre vor der Veroffentlichung der Anmeldung, gegen die sich der
Widerspruch richtet, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt worden ist.

Nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 muss sich der Benutzungsnachweis
auf den Ort, die Zeit, den Umfang und die Art der Benutzung der &lteren Marke be-
ziehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. September 2008, Boston Scientific/ HABM —
Terumo [CAPIO], T-325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht, Rand-
nr. 27 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Bei der Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung ist zu berticksichtigen,
dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die éltere Marke ernsthaft benutzt
worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten
werden zu konnen, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein be-
rechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatséchlichen Funktion der Mar-
ke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. Mirz 2003, Goulbourn/
HABM — Redcats [Silk Cocoon], T-174/01, Slg. 2003, 1I-789, Randnr. 38). Dagegen
zielt diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch
auf eine Uberpriifung der Geschiftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab,
den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten
(Urteile des Gerichts vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM — Espadafor Caba [VITAF-
RUIT], T-203/02, Slg. 2004, 11-2811, Randnr. 38, und vom 8. November 2007, Char-
lott/HABM — Charlo [Charlott France Entre Luxe et Tradition], T-169/06, nicht in
der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Randnr. 33).
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Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die
Ursprungsidentitdt der von ihrer Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen
zu garantieren, benutzt wird, um fiir diese Waren und Dienstleistungen einen Absatz-
markt zu erschliefen oder zu sichern, wobei symbolische Verwendungen, die allein
der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, ausgeschlossen sind
(vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Mai 2009, Schuhpark Fasciess HABM — Leder &
Schuh [jello SCHUHPARK], T-183/08, nicht in der amtlichen Sammlung veréffent-
licht, Randnr. 20 und die dort angefithrte Rechtsprechung). Mit der Bedingung einer
ernsthaften Benutzung der Marke wird demgemaf} verlangt, dass die Marke so, wie
sie in dem fraglichen Gebiet geschiitzt ist, 6ffentlich und nach aufien benutzt wird
(Urteile Silk Cocoon, Randnr. 39, VITAFRUIT, Randnr. 39, Charlott France Entre
Luxe et Tradition, Randnr. 34).

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sdmtlicher Tatsachen und
Umstédnde zu priifen, die die tatséchliche geschiftliche Verwertung der Marke bele-
gen konnen; dazu gehoren insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirt-
schaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile fiir die durch
die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewin-
nen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie
der Umfang und die Hiufigkeit der Benutzung der Marke (Urteil BUDWEISER,
Randnr. 101).

Beziiglich des Umfangs der Benutzung der dlteren Marke sind insbesondere das Han-
delsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Lange des Zeitraums, in dem
Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die Héufigkeit dieser Handlungen zu be-
riicksichtigen (Urteil BUDWEISER, Randnr. 102).

Die Frage, ob eine Benutzung mengenmaiflig hinreichend ist, um Marktanteile fiir
die durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hin-
zuzugewinnen, hidngt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung
ab. Die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen, die Haufigkeit und die Regel-
méfSigkeit der Benutzung der Marke, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um alle
identischen Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers oder nur manche von
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diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise fiir die Benutzung der Marke, die der
Inhaber vorlegen kann, gehoren zu den Kriterien, die dabei in Betracht zu ziehen sind
(Urteil des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C-416/04 P, Slg. 2006,
1-4237, Randnr. 71).

Bei der Priifung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer dlteren Marke ist eine um-
fassende Beurteilung unter Beriicksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls
vorzunehmen (Urteil BUDWEISER, Randnr. 104). Diese Beurteilung impliziert eine
gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu beriicksichtigenden Faktoren. So kann
ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine grofle
Héufigkeit oder eine gewisse zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser
Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Auflerdem konnen der erzielte Umsatz
und die Zahl der unter der alteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt
werden, sondern missen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie
dem Umfang der Geschiftstdtigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazititen
oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet,
sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem
betreffenden Markt gesehen werden. Daher braucht die Benutzung der dlteren Marke
nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden (Urteil des
Gerichtshofs vom 11. Mirz 2003, Ansul, C-40/01, Slg. 2003, 1-2439, Randnr. 39, und
Beschluss des Gerichtshofs vom 27. Januar 2004, La Mer Technology, C-259/02, Slg.
2004, I-1159, Randnr. 21).

Dariiber hinaus hat das Gericht klargestellt, dass sich die ernsthafte Benutzung einer
Marke nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen lésst,
sondern auf konkreten und objektiven Umstdnden beruhen muss, die eine tatséch-
liche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen
(Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM —
Harrison [HIWATT], T-39/01, Slg. 2002, 11-5233, Randnr. 47).

Im Licht der vorstehenden Erwdgungen ist zu priifen, ob die Beschwerdekammer zu
Recht festgestellt hat, dass die Streithelferin den Nachweis der ernsthaften Benutzung
der dlteren Marke erbracht habe.
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Da die Anmeldung der fraglichen Marke am 8. April 2002 veroffentlicht wurde, er-
streckt sich der in Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Zeit-
raum von finf Jahren somit auf die Zeit vom 8. April 1997 bis 7. April 2002. Wei-
ter hat die Streithelferin vor der Widerspruchsabteilung folgende Beweismittel zum
Nachweis der ernsthaften Benutzung der dlteren Marke in Deutschland vorgelegt:

eine eidesstattliche Erkldrung des Vorsitzenden der Geschéftsfithrung der Streit-
helferin vom 3. Dezember 2003;

zwei Prospekte mit Einzelheiten der unter dem Bildzeichen der Streithelferin ver-
triebenen Artikel nebst Ubersetzung der einschldgigen Teile, wobei keine dieser
Unterlagen mit einem Datum versehen ist;

zwei Kopien von Verpackungen der Ware, die eine englische Ubersetzung enthal-
ten, wobei keine dieser Unterlagen mit einem Datum versehen ist;

zwei Preislisten mit teilweiser Ubersetzung und dem Vermerk , giiltig ab“ nebst
den Daten des 1. April 2001 und des 1. Januar 2000;

drei Berichte tiber Monatsumsitze aus den Jahren 1997, 1998 und 1999;

zwei Berichte iiber Monatsumsitze aus dem Jahr 2003.

Bei den Beweismitteln, die die Streithelferin erstmals vor der Beschwerdekammer
zur Stiitzung der bereits in der Vorinstanz beigebrachten Nachweise vorlegte, handelt
es sich um neun Rechnungen, die aus der Zeit vom 20. April 2001 bis zum 18. Mirz
2002 datieren.
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Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Kldgerin zwischen dem Vorbringen zu
den vor der Widerspruchsabteilung vorgelegten Unterlagen und dem Vorbringen
zum Beweiswert der erstmals vor der Beschwerdekammer vorgelegten Rechnungen
unterscheidet.

Zu den in erster Instanz vorgelegten Unterlagen fiihrt die Kldgerin aus, sie seien of-
fensichtlich unzureichend fiir den Nachweis der ernsthaften Benutzung der élteren
Marke, und zwar die eidesstattliche Erklarung deshalb, weil sie von der Streithelferin
stamme, und die iibrigen Unterlagen deshalb, weil keine von ihnen alle in Regel 22
Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 verlangten Angaben enthalte, namlich Angaben
zu Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung.

In Bezug auf die eidesstattliche Erklarung entspricht es der stindigen Rechtspre-
chung, dass fiir die Beurteilung des Beweiswerts von ,schriftlichen Erklarungen, die
unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften
des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine dhnliche Wirkung haben,* im Sinne
des Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 78 Abs. 1 Buchst. f
der Verordnung Nr. 207/2009) die Wahrscheinlichkeit und der Wahrheitsgehalt der
darin enthaltenen Information zu priifen sind, wobei insbesondere die Herkunft des
Dokuments, die Umstdnde seiner Ausarbeitung und sein Adressat zu beriicksichtigen
sind, und die Frage zu stellen ist, ob es seinem Inhalt nach verniinftig und glaubhaft
erscheint (vgl. im diesem Sinn Urteile des Gerichts vom 16. Dezember 2008, Deich-
mann-Schuhe/HABM — Design for Woman [DEITECH], T-86/07, nicht in der amt-
lichen Sammlung veréffentlicht, Randnr. 47, und jello SCHUHPARK, Randnr. 38).

Daher muss zwar die eidesstattliche Erklarung unter Beriicksichtigung der Beziehun-
gen zwischen ihrem Urheber und der Streithelferin durch den Inhalt anderer von der
Streithelferin vorgelegter Beweismittel bekréftigt werden, um Beweiswert zu erlan-
gen, doch kann der Umstand allein, dass eine solche Erkldrung von dem Vorsitzenden
der Geschiftsfithrung der Streithelferin stammt, dieser Erklarung nicht jeden Wert
nehmen. Im Ubrigen werden, wie im Folgenden auszufithren sein wird, die Angaben
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in der Erklirung tatsdchlich durch andere dem HABM vorgelegte Beweismittel

bestitigt. Daher ist dieses Vorbringen der Klédgerin zuriickzuweisen.

Zu dem Vorbringen der Kldgerin, dass keines der anderen Beweismittel simtliche
nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 erforderlichen Angaben enthal-
te, ist in Ubereinstimmung mit dem HABM festzustellen, dass die von der Klagerin
bei der Priifung der Beweismittel angewandte Methode, die darin besteht, die einge-
reichten Unterlagen in verschiedene Teile aufzuspalten und dabei zu versuchen, so
viele wie moglich wegen fehlender Erheblichkeit auszuscheiden, zum einen mit dem
Grundsatz, wonach die Beweise umfassend zu beurteilen sind, und zum anderen mit
dem vom Gerichtshof im Urteil Ansul eingenommenen Standpunkt unvereinbar ist,
wonach bei der Priifung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, simtli-
che Umstinde zu beriicksichtigen sind, die belegen konnen, dass die Marke tatsdch-
lich geschiftlich verwertet wird (vgl. Urteil Ansul, Randnr. 38).

Im tibrigen erwdhnt zwar Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 Angaben iiber Ort,
Zeit, Umfang und Art der Benutzung und gibt Beispiele fiir zuldssige Beweismittel,
wie Verpackungen, Etikette, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien, Zei-
tungsanzeigen und schriftliche Erklarungen, doch bestimmt diese Regel keineswegs,
dass jedes Beweismittel notwendigerweise Angaben iiber jeden der vier Aspekte, auf
die sich der Nachweis der ernsthaften Benutzung beziehen muss, namlich Art, Zeit,
Art und Umfang der Benutzung, enthalten miisste.

Somit kann dem Argument der Klédgerin, dass einige Beweismittel deshalb nicht be-
riicksichtigt werden konnten, weil sie nicht gleichzeitig den Nachweis fiir alle vier
erforderlichen Aspekte erbriachten, nicht gefolgt werden, und zwar umso weniger,
als im vorliegenden Fall die vorgelegten Prospekte, Preislisten und Erklirungen den
Ort, die Zeit und die Art der Benutzung in entweder unmittelbarer oder aus ihnen
erschliefSbarer Weise eindeutig bezeugen.
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In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die Waren in den Prospekten und
den beiden Kopien von Verpackungen in deutscher Sprache présentiert werden.
Zwar sind auf einer der Verpackungen die Gebrauchsanleitung und die Beschreibung
der Ware ebenfalls in franzosischer und in englischer Sprache aufgedruckt, doch ist
dies, wie die Streithelferin ausfithrt, damit zu erklédren, dass die betreffenden Waren
aus anderen europdischen Lindern reimportiert wurden. Jedenfalls lassen diese An-
gaben keinen Zweifel daran zu, dass der anvisierte Markt tatsachlich Deutschland ist.
Die Preislisten, die je nach Jahr in DM oder Euro erstellt wurden, beweisen dies eben-
falls und bestdtigen damit die eidesstattliche Erklarung des leitenden Geschiftsfiih-
rers der Streithelferin zum Ort der Benutzung. Die Bildmarke in ihrer eingetragenen
Form erscheint auf simtlichen Prospekten, den Verpackungen und den Preislisten.
Die Umsatzberichte deuten darauf hin, dass die Verkéufe tatsichlich getétigt wurden.
Auflerdem bestitigen die Rechnungen diesen Umstand. Obwohl der Begrift ,Bufalo”
in einigen Fillen abgekiirzt wird, kann sich die Abkiirzung nur auf den Begriff ,Bufa-
lo* beziehen. So ist beispielsweise auf einer Rechnung vom 20. Dezember 2001 ,,BUF.
SHOE POLISH SCHWARZ 75ML" erwdhnt. Der Verweis auf dieses Erzeugnis findet
sich auf einer anderen Rechnung vom selben Tag wieder und entspricht auf dieser
dem Erzeugnis ,BUFALO shoe polish black 75ML" Die Art der Benutzung ist damit
hinreichend belegt.

Entgegen dem Vorbringen der Klédgerin ist die Benutzung nicht nur fiir Schuhpflege-
mittel nachgewiesen. Die Prospekte belegen, dass die Streithelferin neben Wachsen
insbesondere Seifen mit der ausdriicklichen Angabe, dass sie sich fiir ,alle Glattleder”
eigneten, Lederfette sowie solche Waren vermarktete, auf denen nur Lederwaren
oder Bekleidungsstiicke dargestellt sind und damit angedeutet wird, dass die BU-
FALO-Erzeugnisse fiir sie bestimmt seien. Das Vorbringen der Klédgerin zu diesem
Punkt ist daher unzutreffend und zuriickzuweisen.

Zuriickzuweisen ist auch das Vorbringen der Kldgerin, wonach die Unterlagen, die
nicht mit einem Datum versehen sind oder die ein Datum tragen, das nicht in den
relevanten Zeitraum fillt, ebenfalls unerheblich seien. Selbst wenn man davon aus-
geht, dass diese Unterlagen nicht allein den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung
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erlaubten, sind Unterlagen dieser Art, da sich die Vermarktungsdauer eines Erzeug-
nisses im Allgemeinen tiber einen bestimmten Zeitraum erstreckt und da die Kon-
tinuitdt der Benutzung zu den Angaben gehort, anhand deren zu ermitteln ist, ob
die Benutzung tatséchlich dazu bestimmt war, einen Marktanteil hinzuzugewinnen
oder zu halten, keineswegs unerheblich und im vorliegenden Fall gemeinsam mit den
anderen Umsténden zu beriicksichtigen und zu bewerten, denn sie konnen den nach-
traglichen Nachweis einer tatsdchlichen und ernsthaften geschiftlichen Verwertung
der Marke erbringen.

Hinsichtlich der erstmals vor der Beschwerdekammer vorgelegten Rechnungen be-
streitet die Kldgerin ihren Beweiswert mit der Begriindung, dass sie erstens unter Be-
riicksichtigung der Art der Waren (Niedrigpreiswaren), des Umfangs des relevanten
geografischen Marktes (Deutschland) und der angesprochenen Verkehrskreise (der
allgemeinen Verbraucherschaft) nur eine gelegentliche Benutzung belegten und nur
einen geringfiigigen Anteil am in der eidesstattlichen Erklarung angegebenen Um-
satz ausmachten, dass sie zweitens von einem anderen Aussteller stammten, fiir den
nicht nachgewiesen sei, dass es sich um einen autorisierten Lizenznehmer des Inha-
bers handele, dass sie sich drittens nicht auf den gesamten Zeitraum von fiinf Jahren,
sondern nur auf 13 Monate bezdgen und dass sie viertens allenfalls eine Benutzung
fir Schuhe belegen konnten, nicht jedoch fiir Poliercremes und Ledercremes im
Allgemeinen.

Im vorliegenden Fall ging die Beschwerdekammer hinsichtlich der zusétzlichen Rech-
nungen und ihres Einflusses auf die Beurteilung des Benutzungsumfangs zu Recht
davon aus, dass diese zusammen mit den anderen Beweismitteln ,,den Nachweis einer
Benutzung erbringen, die objektiv geeignet ist, fiir die Poliercremes und die Leder-
cremes einen Absatzmarkt zu erschliefSen oder zu sichern; [zudem ist] das Handels-
volumen dieser Waren gemessen an der Dauer und der Hiufigkeit der Benutzung
nicht so gering, dass daraus zu folgern wire, dass es sich um eine rein symbolische,
geringfiigige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an
der Marke diente.
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Die Beschwerdekammer gelangte zu diesem Ergebnis nach einer genauen Beurtei-
lung der Unterlagen und auf der Grundlage der folgenden konkreten Ausfithrungen:

»Die neun Rechnungen sind mit Daten von April 2001 bis Mérz 2002 versehen. Der
Vorsitzende der Geschéftsfithrung der Streithelferin hat in seiner Erkldrung angege-
ben, dass die Widerspruchsfiihrerin mit den Pflegemitteln und -materialien fiir Schu-
he in der Zeit von 2000 bis 2003 einen Umsatz von 6653237 Euro erzielt habe. Die
neun Rechnungen betreffen Verkiufe in Hohe von ungefihr 1600 Euro und belegen,
dass die BUFALO-Artikel in geringen Mengen (12, 24, 36, 48, 60, 72 oder 144 Stiick)
an verschiedene Abnehmer geliefert wurden. Dies diirfte den in der Erklarung aufge-
fithrten niedrigen Umsatzzahlen entsprechen, die fiir in groflem Umfang verwendete
Waren wie Wachse auf dem grofiten europdischen Markt, Deutschland, der ungefahr
80 Millionen potenzieller Verbraucher zihlt, kaum eine Million Euro pro Jahr {iber-
steigen. Zudem stimmen die in den Rechnungen angesetzten Preise weitgehend mit
denjenigen {iberein, die in den in Aktenstiick (d) der Widerspruchsabteilung vorge-
legten Preislisten angegeben sind**

Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs, wonach
auch eine nur geringfiigige Benutzung der Marke oder eine solche nur durch einen
einzigen Importeur im betreffenden Mitgliedstaat fiir die Annahme der Ernsthaftig-
keit ausreichen kann, wenn dies tatsdchlich geschiftlich gerechtfertigt erscheint (Ur-
teil Ansul, Randnr. 39, und Beschluss La Mer-Technology, Randnr. 21).

Somit ist das Vorbringen der Klédgerin, dass die auf den Rechnungen angegebenen
Verkiufe unter Beriicksichtigung der Art der Waren und des Umfangs des geografi-
schen Marktes nur eine gelegentliche Benutzung belegten, zuriickzuweisen.

Auflerdem darf die Beurteilung des Umfangs der Benutzung nicht ausschliefslich auf
dem Betrag der ausdriicklich auf den Rechnungen erwihnten Verkaufe beruhen. Die
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Rechnungen liefern auch indirekt Hinweise auf die Benutzung der &lteren Marke.
Beispielsweise gestattet der Umstand, dass die vorgelegten Rechnungen keine lau-
fenden Nummern tragen und im Wesentlichen mit Daten verschiedener Monate
versehen sind, die Annahme, dass die Streithelferin nur Belege fiir Verkaufsbeispie-
le eingereicht hat. Diese Beispiele erlauben jedoch mit einem angemessenen Grad
von GewifSheit die Annahme, dass die gesamten Verkidufe der betreffenden Waren in
Wirklichkeit deutlich umfangreicher als die ausdriicklich erwihnten sind. Desglei-
chen zeigt der Umstand, dass diese Rechnungen an verschiedene Héndler gerichtet
sind, dass die Benutzung einen ausreichenden Umfang besitzt, um einer tatsichli-
chen und ernsthaften geschéftlichen Anstrengung zu entsprechen, und dass es sich
nicht um einen bloflen Versuch der Vortiauschung der ernsthaften Benutzung unter
Verwendung stets derselben Vertriebskreise handelt.

Infolgedessen hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass die in den
Rechnungen aufgefithrten Betridge nicht so gering seien, dass sie bedeuteten, dass
diese Verkdufe allein zu dem Zweck vorgenommen worden wiren, die Marke im
Register zu halten, und nicht, um sie ernsthaft zu benutzen, und dass dies fiir die
Schlussfolgerung geniige, dass die Streithelferin im vorliegenden Fall den ihr oblie-
genden Nachweis dieser ernsthaften Benutzung erbracht habe.

Zu dem Vorbringen, dass die Rechnungen von einem anderen Aussteller als der
Streithelferin stammten, fiir den nicht nachgewiesen sei, dass es sich um einen au-
torisierten Lizenznehmer des Markeninhabers handele, ist zu bemerken, dass das
Unternehmen, das die Rechnungen ausgestellt hat, in einem Prospekt, aber auch auf
der ab 1. April 2001 geltenden Preisliste und in einem Umsatzbericht fiir die Jahre
2000 bis 2003 aufgefiihrt ist. In der Preisliste ist der Name dieses Unternehmens,
gefolgt von der Angabe ,Vertriebsgesellschaft mbH" aufgefiihrt. Die gleiche Angabe
erscheint im Briefkopf der neun Rechnungen. Ferner beweist die elektronische Ad-
resse des Unternehmens am unteren Rand der Rechnungen, dass diese zur Website
der Streithelferin, ndmlich BNS@WERNER-MERTZ.COM, gehort. Diese Umstéinde
bestitigen die Behauptung der Streithelferin, dass das betreffende Unternehmen ihr
Vertriebsunternehmen oder zumindest ein mit ihr eng verbundenes Unternehmen
sei.
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Ebenso ist das Vorbringen zuriickzuweisen, dass sich die Rechnungen nicht auf den
gesamten Zeitraum von fiinf Jahren, sondern nur auf 13 Monate bezogen, denn es ist
nicht erforderlich, dass die Benutzung die gesamten fiinf Jahre lang andauert, sondern
nur wihrend eines Zeitraums, der fiir die Feststellung ausreicht, dass diese Benut-
zung ernsthaft ist. Uberdies ergeben sich hierzu weitere Angaben aus der eidesstattli-
chen Erkldrung, und infolgedessen kann nicht behauptet werden, dass die Benutzung
im vorliegenden Fall auf einen Zeitraum von 13 Monaten beschrénkt gewesen wire.

Desgleichen zuriickzuweisen ist schliefllich das Argument, dass die Nachweise eine
Benutzung allenfalls fiir Schuhe und nicht fiir Poliercremes und Ledercremes beleg-
ten, denn damit wird eine Unterscheidung eingefiihrt, die keinem tatsachlichen Seg-
ment des Marktes entspricht, in das sich die Waren, auf die der Widerspruch gestiitzt
wird, unter einem geschéftlichen Blickwinkel unterteilen lief3en.

Somit waren die erstmals vor der Beschwerdekammer vorgelegten Rechnungen aus-
reichend, um zusammen mit den anderen Beweismitteln den Nachweis zu fithren,
dass die dltere deutsche Marke, auf die der Widerspruch gestiitzt wurde, fiir die von
der Beschwerdekammer angegebenen Waren ernsthaft benutzt wurde. Infolgedessen
ist auch der zweite Teil des Klagegrundes zuriickzuweisen und damit die Klage ins-
gesamt abzuweisen.

Kosten

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur
Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kldgerin unterlegen ist, sind ihr gemaf3
dem Antrag des HABM und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.
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(BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS)

Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. trigt die Kosten.

Forwood Schwarcz Popescu

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. November 2011.

Unterschriften
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