BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 33 W (pat) 82/06
Entscheidungsdatum: 17. Juni 2008

Rechtsbeschwerdezugelassen: nein

Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 4, 9 MarkenG; 88 39, 43
Kreditwesengesetz (KWG)

DRSB Deutsche Volksbank

Seit der Aufgabe der Bindung der Marke an den Geschéaftsbetrieb begrinden in der Marke
enthaltene Angaben, die sich auf den Anmelder oder Markeninhaber beziehen, grundsatzlich
keine Schutzhindernisse mehr nach &8 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nr. 9 MarkenG. Derartige
Schutzhindernisse missen sich vielmehr aus der Marke an sich in Bezug auf die
angemeldeten oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ergeben.



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 82/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 304 72 765

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 17. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender
und der Richter Knoll und Katker
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Der Antrag der Markeninhaber, dem Antragsteller die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 304 72 765

DRSB Deutsche Volksbank

far

Klasse 35: Werbung, Geschéftsfuhrung, Unternehmensverwal-

tung, Bilroarbeiten;



Klasse 36: Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschafte,

Immobilienwesen;

Klasse 42  wissenschaftliche und technologische Dienstleistun-
gen, Entwurf und Entwicklung von Computerhard-

ware und -software, Rechtsberatung und -vertretung

ist ein Antrag auf Léschung eingereicht worden. Der Antrag wird auf § 50 Abs. 1
i.V.m. 888 Abs. 2 Nr. 4, 9 und 10 MarkenG sowie auf Bestimmungen des Kre-
ditwesengesetzes, insbesondere 88 39 und 43 KWG gestutzt. Die Markeninhaber

haben dem Antrag (rechtzeitig) widersprochen.

Mit Beschluss vom 10. Marz 2006 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen
Patent- und Markenamts den Loschungsantrag zuriickgewiesen. Nach Auffassung
der Markenabteilung liegt kein Loschungsgrund vor, insbesondere nicht nach § 50
Abs. 1 MarkenG i.V.m. 88 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Es konne nicht festgestellt
werden, dass die Benutzung der angegriffenen Marke "ersichtlich" i.S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nach sonstigen Vorschriften im offentlichen Interesse unter-
sagt werden konne. Die von dieser Vorschrift erfassten Benutzungsverbote
missten sich auf die Verwendung der Marke an sich beziehen, d. h. deren Inhalt
oder Aussage, wahrend es auf weitere Begleitumstdnde beim bereits erfolgten
oder erwarteten tatsachlichen Einsatz der Marke nicht ankomme. 8 8 Abs. 2 Nr. 9
MarkenG sei nicht anwendbar, wenn die Benutzung der Marke auch in zulassiger
Weise moglich erscheine. Auf solche auf3erhalb der Marke liegenden Umstande
beziehe sich aber die Verbotsvorschrift des § 39 KWG. Danach durfe die Bezeich-
nung "Volksbank" nur von einem Kreditinstitut verwendet werden, das eine Er-
laubnis nach 8§ 32 KWG besitze, in der Rechtsform einer eingetragenen Genos-
senschaft betrieben werde und einem Prifungsverband angehodre. Auch unter
dem Gesichtspunkt des Wegfalls des friiheren Prinzips der Bindung der Marke an
den Geschaftsbetrieb liege daher kein Léschungsgrund nach § 50 Abs. 1 Mar-
kenG i. V. m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG vor. Ein Markenanmelder bzw. -inhaber



musse nicht Inhaber eines Geschéftsbetriebs sein, insbesondere nicht eines sol-
chen, der die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abdecke. Dementspre-
chend dirften auch keine Nachweise hierfur verlangt werden, zumal der Marken-
schutz auch kein Benutzungsrecht fur ein bestimmtes Unternehmen gewahre.
Somit sei vorliegend nicht zu prifen, ob die angegriffene Marke fur ein Kreditinsti-
tuti. S. d. 8 39 Abs. 1 u. 2 KWG eingetragen worden sei. Vielmehr sei auch die
Moglichkeit einer rechtmafligen Benutzung der Marke zu berlcksichtigen, etwa
durch eine in Grindung befindliche eingetragene Genossenschaft, die die Anfor-
derungen des 8§ 39 KWG erfiulle. Damit kdnne die Benutzung der angegriffenen

Marke nicht ersichtlich nach § 39 KWG untersagt werden.

Die angegriffene Marke kénne auch nicht nach 8 43 KWG geldscht werden. Diese
Vorschrift beziehe sich offenkundig nicht unmittelbar auf Markenregistrierungen
und sei auch nicht analog anwendbar. Sie betreffe die Eintragung von Unterneh-
men in 6ffentliche Register, wie etwa Handels- oder Genossenschaftsregister im
Hinblick auf erlaubnispflichtige Bankgeschafte oder Finanzdienstleistungen oder
den unzuladssigen Gebrauch von Firmen oder Firmenzusatzen. Die Markenre-
gistrierung erfolge hingegen lediglich fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen
ohne Bindung an einen bestimmten Geschéftsbetrieb, wobei das Gebot der Fir-

menwahrheit als solches regelmafiig keine Rolle spiele.

Auch koénne die angegriffene Marke nicht nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr.4 MarkenG geléscht werden. Das Eintragungshindernis der T&au-
schungsgefahr beziehe sich nur auf die Irrefihrung durch den Zeicheninhalt als
solchen in Bezug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen, nicht hinge-
gen auf die Irrefihrung durch die besondere Art der Verwendung im Geschéfts-
verkehr. Es sei daher nicht relevant, ob die unberechtigte Fihrung der Bezeich-
nung "Volksbank" eine Tauschung des Verkehrs bewirke. Damit sei eine T&u-
schungsgefahr bereits deshalb zu verneinen, weil die angegriffene Marke in Bezug
auf die eingetragenen Dienstleistungen nicht per se unrichtig sei, sondern erst

durch die Nutzung durch ein bestimmtes Unternehmen zu falschen Vorstellungen



beim Publikum fiihren kénne. Im Ubrigen sei es hinsichtlich der Dienstleistungen
der Klassen 35 und 42 fraglich, ob derartige Fehlvorstellungen tberhaupt geeignet
seien, wirtschaftliche Entscheidungen des Verkehrs positiv zu beeinflussen.

Schliel3lich kdnne die angegriffene Marke auch nicht nach 8§ 50 Abs. 1 MarkenG
.V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 Markung wegen bdsglaubiger Anmeldung geldéscht wer-
den. Insbesondere sei ein fehlender genereller Benutzungswille nicht festzustel-
len, denn der erforderliche Benutzungswille misse sich nicht auf eine Verwendung
der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen. Vielmehr reiche die Absicht
aus, die Marke einer Benutzung durch Dritte zuzufihren. Dies kénne vorliegend
den Markeninhabern nicht abgesprochen werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Nach
seiner Auffassung ist die Marke entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG eingetragen
worden. Das Kreditwesengesetz enthalte Vorschriften, die im 6ffentlichen In-
teresse das Vertrauen der Verbraucher und der gewerblichen Wirtschaft in ein
lauteres Kreditgewerbe schitzen wollten. Dementsprechend seien hohe Anforde-
rungen an die Benutzung etwa der Bezeichnung "Volksbank" zu stellen. Die Mar-
kenabteilung gehe fehl in der Annahme, dass es bei der Verbotsnorm des § 39
KWG auf auRerhalb der Marke liegende Umstdnde ankomme. Denn die Bezeich-
nung "Volksbank" beanspruche Schutz fur ein Dienstleistungsgewerbe, bei dem es
in der Natur der Sache liege, dass Inhalt und Aussage der Marke durch die Aus-
formung des Dienstleistungsgewerbes gepréagt wirden. Es sei nicht ersichtlich,
wieso das Patentamt zwar u. U. die Voraussetzungen der Butterverordnung, der
Fleischbrihwirfelverordnung oder des Bernsteinschutzgesetzes zu priifen habe,
nicht aber die Verbotsnorm des Kreditwesengesetzes. Zwar seien unternehmens-
bezogene Umstande wegen des Wegfalls der Bindung der Marke an den Ge-
schéaftsbetrieb im Eintragungsverfahren grundsatzlich nicht relevant, dies betreffe
jedoch nicht Vorschriften, die gerade die Benutzung bestimmter Bezeichnungen
fur Dienstleistungen regelten. Insoweit bestehe eine Ausnahme von diesem

Grundsatz. Diese erscheine gerechtfertigt, da in bestimmten sensiblen Dienstleis-



tungsbereichen ein Regulativ zum Schutz des Interesses der Offentlichkeit erfor-
derlich sei. Das Markengesetz diirfe insoweit keine Offnungsklausel fiir spezialge-
setzlich geregelte Verbotsnormen darstellen. Daher sei bei der Anmeldung von
Dienstleistungsmarken zu priifen, ob spezialgesetzliche Vorschriften die Marke in
Verbindung mit ihrer Dienstleistung verbdten. Zudem gleiche die Méglichkeit einer
rechtmalligen Benutzung der angegriffenen Marke einer Utopie, da bereits ein
eingetragener Verein Deutscher Rentenschutzbund (bzw. DRSB) und ein DRSB
Deutscher Rentenschutzbund Finanzdienstleistungen AG der Anmelder existiere.
Eine rechtméRige Benutzung durch den Verein oder die Aktiengesellschaft sei
nicht moglich und eine Lizenzierung an einen Dritten aufgrund dessen quasi aus-
geschlossen. Da bereits eine direkte Anwendung von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG
zur L6schung flhre, sei es nicht relevant, ob § 43 KWG analog angewendet wer-

den konne.

Zudem verstolRe die angegriffene Marke gegen 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, da die
Eignung zur Tauschung ersichtlich sei. Aufgrund der starken Benutzung der Be-
zeichnung "Volksbank" durch die rund 1400 Mitglieder des Antragstellers gehe der
verstandige Durchschnittsverbraucher davon aus, dass "da wo Volksbank drauf
ist, auch Volksbank drin ist". Er vertraue der Marke als Gutezeichen. Gerade durch
die Aussage der Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen werde
also das Publikum getauscht. Diese Tauschungseignung sei auch ersichtlich, da
sie sich aus dem Inhalt des Zeichens selbst ergebe und ("fast”) keine nichttau-
schende Verwendung denkbar sei. Der Verkehr habe bei Betrachtung der Marke
sofort zumindest eines der Mitglieder des Antragstellers vor Augen, so dass be-
reits der Zeicheninhalt als solcher irrefihrend sei. Es sei auch nicht zu bezweifeln,
dass diese Tauschungsgefahr auch fur die Dienstleistungen der Klassen 35
und 42 bestehe.

Im Ubrigen bestiinden Anhaltspunkte fiir eine bosglaubige Anmeldung i. S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, denn aufgrund der genannten Schwierigkeiten hinsichtlich

einer rechtmanigen Markenbenutzung durfte auch ein ernsthafter Benutzungswille



zu bezweifeln sein. Zudem bestehe der Verdacht der Stérung eines schutzwirdi-
gen Besitzstandes der Marken des Antragstellers. Hierflr sprachen vor allem neue
Markenanmeldungen der Markeninhaber bzw. ihnen gehdrender juristischer Per-
sonen, namlich die Wortmarkenanmeldungen 307 39 972.9 - "DeVo Deutsche
Volksbank - Nur wo Volksbank drauf steht ist auch Volksbank drin" und
307 39 344.5 - "BVDV BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER VOLKSBANKEN".
In diesen Wortmarken werde zum Teil wortwdrtlich die Beschwerdebegriindung
der Antragstellerin kopiert. Dies zeige eindeutig die Intention, den schutzwirdigen
Besitzstand des Antragstellers zu storen, so dass kein Zweifel mehr an der un-

lauteren Verwendung der angegriffenen Marke bestehe.

Der Antragsteller beantragt sinngemalfs,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der
Marke 304 72 765 anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen sinngeman,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenabteilung den Léschungsantrag zu Recht
zurickgewiesen. Insbesondere sei sie richtig davon ausgegangen, dass Marken
nur dann einem Eintragungshindernis nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG unterfielen,
wenn die Nutzung aufgrund der Marke in sich, also ohne weitere Begleitumstande
durch ihren Inhalt oder die Aussage der Marke selbst, untersagt werden musse.
Das Kreditwesengesetz mit seinem § 39 und der darin normierten Nutzungsunter-
sagung des Begriffs "Volksbank" stelle jedoch einen auf3erhalb der Marke liegen-
den Begleitumstand dar. Diese Vorschrift enthalte keine Voraussetzungen fir die

Eintragung von Marken, sondern nur fur Kreditinstitute, die im geschéftlichen Ver-



kehr die Bezeichnung "Volksbank" nutzen wollten. § 39 KWG regele damit eine
unternehmensbezogene Voraussetzung, so dass 8 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht
anwendbar sei. Dies zeige sich auch darin, dass der Gesetzgeber die Bindung der

Marke an einen bestimmten Geschéftsbetrieb habe entfallen lassen.

8§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG stelle auch keine "Gelenkvorschrift" dar, aus der man
eine Loschung der angegriffenen Marke herleiten konne. Die Vorschrift sei im
summarischen Verfahren vor dem Patentamt nur auf3erst eingeschrankt einsetz-
bar und setze voraus, dass ein eindeutiger Verstol3 vorliege. Dies sei nur dann der
Fall, wenn der Verstol3 - ohne Auslegung aul3erkennzeichenrechtlicher Vorschrif-
ten - ohne weiteres ersichtlich sei. Er sei insbesondere dann nicht ersichtlich,
wenn eine gesetzeskonforme Benutzung der Marke mdglich sei. Hier liege jedoch
erst gar kein Verstol3 gegen das Kreditwesengesetz vor. Denn § 39 KWG enthalte
nur Vorschriften fur den geschéftlichen Auftritt eines Unternehmens, wenn es un-
ter der Bezeichnung "Volksbank" tatig werde. Im vorliegenden Fall sei aber von
einem geschaftlichen Auftritt noch gar nicht die Rede. Vielmehr hatten die Be-
schwerdegegner durch strafbewehrte Unterlassungserklarung sogar zugesichert,
die Marke erst dann zu gebrauchen, wenn ein die Marke nutzendes Unternehmen
die Bedingungen des Kreditwesengesetzes, einschliel3lich 8§ 39 KWG erfille. Im
Falle eines VerstoR3es ware die Bundesagentur fUr Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) als Aufsichtsbehorde sicherlich eingeschritten. Es sei ohne weiteres mog-
lich, die Marke durch ein Unternehmen einzusetzen, das die Bedingungen des
§ 39 KWG auch erfille.

Die angegriffene Marke kdonne auch nicht nach 8 43 KWG oder nach 8§ 8 Abs. 2
Nr. 4 oder Nr. 10 MarkenG geloscht werden, wobei die Markeninhaber auf die ent-

sprechenden Ausfiihrungen des angefochtenen Beschlusses verweisen.

Der Léschungsantrag bzw. seine Begrindung durch den Antragsteller ziele nicht
auf den Schutz der Offentlichkeit, sondern vielmehr darauf ab, letztlich die Interes-

sen des Antragstellers und seiner Kollektivmarkenbenutzer, bei denen es sich



ausschlieRlich um Kredit- und Finanzinstitute, nicht aber um die Offentlichkeit
handele, zur Abwehr mdglicher Konkurrenten durchzusetzen. Hierfur sei das L6-
schungsverfahren nach § 50 MarkenG, bei dem nur absolute Schutzhindernisse

zahlten, nicht vorgesehen.

Erganzend verweisen die Markeninhaber auf die Entscheidung BGH GRUR 1992,
865 - "Volksbank". Darin habe der Bundesgerichtshof entschieden, dass das Wort
"Volksbank" keinen Markenschutz und damit auch keinen urheberrechtlichen
Schutz gewéhre, auch nicht in Zusammenhang mit 8 39 Abs. 2 KWG. Dieser habe
lediglich Auswirkungen im geschaftlichen Verkehr fir Kreditinstitute. Eine L6-
schung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse sei mit dem Kreditwesen-
gesetz also nicht denkbar. Dementsprechend sei die Beschwerde kostenpflichtig
zuruckzuweisen, da der Antragsteller von dieser Entscheidung gewusst habe, was
sich aus einem Telefonat mit dem 6. Zivilsenat des OLG Frankfurt ergeben habe.
Mit dem vorliegenden Verfahren bezwecke der Antragsteller nur, den Markeninha-
bern Kosten und Zeitverluste bei der Nutzung der Marke zu bereiten. Im Ubrigen
sei die Abweisung der zivilrechtlichen Ldéschungsklage des Antragstellers vom

0. g. Gericht inzwischen bestatigt worden.

Soweit der Antragsteller auf andere Marken der Markeninhaber verweise, so hat-
ten diese rein gar nichts mit dem vorliegenden Verfahren zu tun. Bereits der Bun-
desgerichtshof habe in der o. g. Entscheidung festgestellt, dass die Bezeichnung
"Volksbank" keine namensmalige Unterscheidungskraft aufweise. Es sei nicht
ersichtlich, dass und inwiefern die streitgegenstandliche Marke i. S. d. 8 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG bésglaubig angemeldet sein solle. Sofern der Antragsteller offen-
bar von einer bdsglaubigen Anmeldung jeder Marke ausgehe, die den Gattungs-
begriff "Volksbank™" beinhalte, verkenne er, dass er nach dem Willen des Gesetz-
gebers eben nicht der Wahrer aller Volksbanken und entsprechender Kennzeich-
nungen sei. Vielmehr gehe die Rechtsordnung von einem freien Wettbewerb mit

lauteren Mitteln als besonders schutzwirdiges Gut aus. Das vom Antragsteller
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betriebene Loschungsverfahren ziele auf die Unterlaufung und Vermeidung des

freien Wettbewerbs ab.

Zudem sei der Antragsteller durch die weiteren Marken der Markeninhaber kei-
neswegs in seinem schutzwirdigen Besitzstand gestort. Vielmehr solle er sich
Uber eine Klarstellung, dass sich nur Volksbank nenne, was auch Volksbank als
Gattung eines Geschaftsbetriebs beinhalte, "geradezu freuen”. Durch die neu an-
gemeldete Marke der Markeninhaber seien die schutzwirdigen Rechte des An-
tragstellers also nicht beeintrachtigt, zumal der Gattungsbegriff "Volksbank" in sei-
ner Funktion und Auspragung im Sinne des Kreditwesengesetzes klarend gestarkt

werde.

Im Verfahren vor der Markenabteilung haben die Markeninhaber mit Schriftsatz
vom 10. August 2005 vorgetragen, dass sie zumindest "momentan” keine Bank-
geschafte betrieben. Sie beabsichtigten, ein nach 8 32 KWG erlaubnispflichtiges
Unternehmen aufzubauen. Man befinde sich allerdings in der Planungsstufe. Es
sei ferner beabsichtigt, ein solches Unternehmen in der Rechtsform der Genos-
senschaft bei gleichzeitigem Anschluss an einen Prifungsverband zu grinden.
Insoweit wirden bei Zeiten die Vorschriften der 88 32 und 39 KWG eingehalten

werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Antragstellers ist nicht begrindet. Die Markenstelle
hat den Loschungsantrag zu Recht zurtickgewiesen, weil kein Loschungsgrund

vorliegt.
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1. Zunachst kann nicht festgestellt werden, dass ein Loschungsgrund nach § 50
Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG (Tauschungsgefahr) vorliegt.
Nach diesen Vorschriften sind Marken vom Schutz ausgeschlossen, die geeignet
sind, das Publikum insbesondere tber "die Art, die Beschaffenheit oder die geo-

grafische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen” zu tauschen.

a) Allerdings geht der Senat mit dem Antragsteller davon aus, dass die angegrif-
fene Marke eine (deutsche) Volksbank benennt, was zwischen den Beteiligten
offenbar auch nicht strittig zu sein scheint. In ihrer Kombination aus der allenfalls
als Abkurzung fur "Deutscher Republikanischer Studentenbund" belegbaren, und
damit unterscheidungskraftigen Buchstabenkombination "DRSB" mit der nachge-
stellten Angabe "Deutsche Volksbank" wirkt die angemeldete Marke fir den Ver-
kehr als Bezeichnung einer durch die Abklrzung "DRSB" konkretisierten (Spe-
zial-)Volksbank oder als Joint-Venture eines Unternehmens "DRSB" mit einer
deutschen Volksbank. Dies gilt sowohl dann, wenn der Verkehr den Bedeutungs-
gehalt der Buchstabenkombination "DRSB" nicht kennt, wovon tberwiegend aus-
zugehen ist, als auch dann, wenn er sie als Abklrzung fir den o. g. Studenten-
bund auffasst, oder sie gar als die von den Markeninhabern offenbar beabsichtigte
Kurzform fir "Deutscher Rentenschutzbund" erkennt. Gerade die Nachstellung der
Angabe "Deutsche Volksbank" bewirkt, dass die Gesamtmarke als Benennung

einer deutschen Volksbank aufgefasst wird.

Dennoch handelt es sich bei dem Bestandteil "Deutsche Volksbank" um eine An-
gabe, die i.S.d. 88 Abs. 2 Nr.4 MarkenG keine Tauschungsgefahr aus der
Marke an sich begrinden kann, auch nicht in Bezug auf "Finanzwesen, Geldge-
schafte". Denn es besteht die Moglichkeit, dass die Markeninhaber oder etwaige
Rechtsnachfolger eine Volksbank grinden, erwerben oder dass sie ihre Marke an
eine Volksbank veréauf3ern oder lizenzieren. Zwar mag all dies aus der Sicht des
Antragstellers so gut wie ausgeschlossen sein. Auch fir den Senat erscheinen
irgendwelche Kooperationen der Markeninhaber mit deutschen Volksbanken ge-

genwartig wenig wahrscheinlich. Insbesondere geht der Senat zugunsten des An-
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tragstellers davon aus, dass die Markeninhaber bis heute keine Erlaubnis nach
§ 32 KWG zum Betrieb von Bankgeschaften erworben haben. Dennoch geht hier
eine etwaige Tauschungsgefahr nicht von der Marke an sich aus. Eine Irreflihrung
wirde vielmehr erst und nur dann eintreten, wenn die Marke tatsachlich auch von
einer Person benutzt wirde, die keine deutsche Volksbank ist. Dies ware jedoch

ein aul3erer, nicht mehr zur Marke selbst gehdrender Umstand.

b) Eine Berlcksichtigung solcher Umstande lasst das Gesetz nicht (mehr) zu.
Maf3gebend hierfur ist der bereits 1992 durch eine Gesetzesanderung eingetre-
tene Wegfall der Bindung der Marke an den Geschéftsbetrieb. Bis zu diesem Zeit-
punkt konnte eine Registermarke (damals: Warenzeichen oder Dienstleistungs-
marke) nur mit dem Geschaftsbetrieb oder dem Teil des Geschéftsbetriebs, zu
dem sie gehorte, auf einen anderen Ubergehen (8 8 Abs. 1 Satz 2 WZG in der bis
zum 30. April 1992 geltenden Fassung). Zudem setzte die Eintragung einer Re-
gistermarke das Bestehen eines Geschaftsbetriebs voraus (8 1 Abs. 1 WZG). Fiel
dieser spater weg, so war die Marke léschungsreif (8§ 11 WZG). Die Bindung der
Marke an den Geschaftsbetrieb war ein traditioneller, zum ordre public gehérender
Grundsatz des deutschen Warenzeichenrechts (vgl. Busse/Starck, Warenzei-
chengesetz, 6. Aufl., 88 Rdn. 1, 5; Althammer, Warenzeichengesetz, 4. Aufl.,
Rdn. 1, 3; zur Rechtsentwicklung vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., 8 3, Rdn. 55 ff,;
Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 27, Rdn. 4 ff.). In der Rechtsprechung
und Literatur wurde sogar darauf hingewiesen, dass § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG das
Auseinanderfallen von Betrieb und Zeichen verhindern solle und damit insbeson-
dere, wenn auch nicht ausschlie3lich bezwecke, Tauschungen der Allgemeinheit
zu verhindern (vgl. BGH GRUR 1967, 89, 92 - Rose; Althammer, a. a. O., Rdn. 1;
vgl. a. Busse/Starck, a. a. O., Rdn. 1).

Diese Rechtslage hat der Gesetzgeber im Hinblick auf die internationale Rechts-
entwicklung mit dem am 1. Mai 1992 in Kraft getretenen Erstreckungsgesetz und
in einer weiteren Stufe mit dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markenge-

setz fundamental geandert. Wahrend mit 8§ 47 ErstrG das Erfordernis der Angabe
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des Geschaftsbetriebs bei der Anmeldung (8 2 Abs. 1 Satz 3 WZG a. F.) und der
Loschungsgrund des Wegfalls des Geschéftsbetriebs (8 11 Abs. 1 Nr.2 WZG
a. F.) aufgehoben und die freie Ubertragbarkeit des Zeichens eingefiihrt wurde
(8 8 Abs. 1 Satz 1 WZG i. d. F. des ErstrG, spater abgelost durch § 27 MarkenG),
entfiel mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes schliel3lich auch das bis dahin
nach 8 1 WZG vorausgesetzte Erfordernis des Bestehens eines Geschaftsbetriebs
(zu den Hintergriinden der Anderung vgl. amtliche Begrindung zu § 47 ErstrG,
BIfPMZ 1992, 246 f.).

c) Die grundlegende Anderung der rechtlichen Beziehung zwischen der Marke
und ihrem Anmelder bzw. Inhaber wirkt sich auch bei der Auslegung von Schutz-
hindernissen wie der Tauschungsgefahr aus. Denn eine Marke, die in Bezug auf
ihren (gegenwartigen) Anmelder bzw. Inhaber "falsch" ist, kann heute jederzeit an
einen anderen Verwender verauf3ert oder lizenziert werden, fir den die Angabe
"zutreffend" ist. Es entspricht ersichtlich nicht dem Sinn "absoluter Schutzhinder-
nisse" (Uberschrift des § 8 MarkenG), wenn eine Marke in der Hand des einen
Anmelders oder Inhabers schutzunfahig und damit nicht eintragbar bzw. [6-
schungsreif ware, in der Hand eines anderen hingegen nicht beanstandet werden
konnte. Dies gilt umso mehr, als die Marke auch im Laufe eines Anmelde- oder
Loschungsverfahrens Ubertragen werden kann und Beanstandungen damit allein
durch Veranderungen der Inhaber- oder Lizenzlage ausgerdumt oder umgekehrt

neu begrindet werden kénnten.

Eine Berucksichtigung von inhaberbezogenen Umstanden wirde darauf hinaus-
laufen, dass das Patentamt im Eintragungs- oder Ldschungsverfahren die Ent-
scheidung Uber das Vorliegen einer Tauschungsgefahr letztlich anhand von Ver-
mutungen Uber gegenwartige und zuklnftige Qualifikationen des Markenanmel-
ders bzw. -inhabers und/oder anhand von Spekulationen Uber etwaige
(Nicht-)Verauf3erungen treffen musste. Eine Ermittlung solcher Umstande wére
kaum zuverlassig moéglich und wirde auch nicht dem Charakter des kursorischen

Registerverfahrens vor dem Patentamt entsprechen. Die Frage, ob eine be-
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stimmte Verwendung einer Marke durch einen bestimmten Verwender eine Tau-
schungsgefahr hervorrufen und damit zur Léschung fuhren kann, ist vielmehr im
Rahmen einer Klage auf Verfallsloschung nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu kl&-

ren.

Zur Feststellung eines Schutzhindernisses nach 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG muss
hingegen eine Tauschungsgefahr von der Marke an sich in Bezug auf die ange-
meldeten oder eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ausgehen. Die Marke
muss in jedem denkbaren Fall ihrer anmeldungsgemaf3en Verwendung eine un-
richtige Angabe enthalten. Sofern die auch nur theoretische Mdglichkeit einer nicht
irrefihrenden Markenbenutzung besteht, liegt das Schutzhindernis nicht vor.

Dies entspricht - jedenfalls im Ergebnis - der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zur Beurteilung der Tauschungsgefahr in Léschungsverfahren nach
88 55, 50 MarkenG. In der Entscheidung BGH GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK
hat der Bundesgerichtshof in einem Loschungsverfahren festgestellt, dass es bei
der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis besteht, um die Irrefihrung durch den
Zeicheninhalt und nicht um die Prifung geht, ob das Zeichen bei einer besonde-
ren Art der Verwendung im Geschéaftsverkehr geeignet sein kann, irrefiihrende
Vorstellungen zu erwecken. Sofern fur die entsprechenden Waren eine Marken-
benutzung ohne Irrefihrung moglich sei, liege das absolute Schutzhindernis nach
8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG fir diese nicht vor (BGH, a. a. O., S. 541, re. Sp., unter
Ziff. 4.).

Auch die wegen des harmonisierten Markenrechts zu bertucksichtigende européi-
sche Rechtsprechung betont ausdricklich, dass sich aus einer Gesamtschau der
verschiedenen Unterabsatze des Art. 7 Abs. 1 GMV, die weitgehend 8§ 8 Abs. 2
Nr. 1 bis 8 MarkenG entsprechen, ergibt, dass diese sich auf Eigenschaften be-
ziehen, die die angemeldete Marke selbst besitzt und nicht auf Umsténde, die das
Verhalten des Anmelders betreffen (EuG GRUR Int. 2005, 1017 - INTERTOPS,
Rn. 28, 29).
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d) Allerdings weist der erkennende Senat darauf hin, dass diese restriktive Hand-
habung des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG im Ldschungsverfahren nach seiner Ansicht
nicht etwa aus dem Erfordernis der Ersichtlichkeit (8 37 Abs. 3 MarkenG) folgen
kann. Der gegenteilige Eindruck konnte entstehen, wenn man verschiedenen
Rechtsprechungs- und Literaturstellen nachgeht, die der Bundesgerichtshof,
a. a. O., zum Beleg fur seine Auffassung angefuhrt hat. Denn in den noch zu § 4
Abs. 2 Nr.4 WZG ergangenen Entscheidungen BPatG GRUR 1989, 593, 594
- Molino; GRUR 1991, 145 - Mascasano und GRUR 1992, 516, 517 - EGGER
NATUR-BRAU ist die oben dargestellte einschrankende Auslegung auf das in § 4
Abs. 2 Nr. 4 WZG enthaltene einschrankende Tatbestandsmerkmal "ersichtlich”
gesttitzt worden, was die Senate des Bundespatentgerichts in den genannten Ent-
scheidungen auch dadurch deutlich gemacht haben, dass sie den Begriff "ersicht-
lich" an entsprechender Stelle mit gesperrter Schreibweise, Anflhrungszeichen
oder mit beidem optisch hervorgehoben haben. Mit dem 1995 in Kraft getretenen
Markengesetz ist das Ersichtlichkeitserfordernis jedoch aus dem Tatbestand des
Schutzhindernisses (8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) herausgenommen worden und
kann nach 8 37 Abs. 3 MarkenG nur noch im Eintragungsverfahren bericksichtigt
werden. Im Loschungsverfahren nach 88 54, 50 Abs.1 MarkenG i.V.m. 88
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ist es also nicht mehr anwendbar (vgl. a. Regierungsbe-
grindung zum Markengesetz, BIfPMZ Sonderheft 1994, 84 f.). Auch die vom Bun-
desgerichtshof weiter angefiihrten Kommentarstellen Althammer/Strobele, 6. Aufl.,
2000, § 8, Rdn. 230 und Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1. Aufl., § 8, Rdn. 99 be-
handeln die Ersichtlichkeit erkennbar nur in Zusammenhang mit dem Eintragungs-

verfahren.

Zudem knupft die Kommentarliteratur haufig noch an die frilher zum Warenzei-
chengesetz ergangene Rechtsprechung an, ohne dass sie die Aufgabe der Bin-
dung der Marke an den Geschéftsbetrieb und die Herausnahme des Ersichtlich-
keitserfordernisses aus dem Tatbestand des Schutzhindernisses konsequent
nachvollzogen hat. So entspricht es einer verbreiteten Meinung in der Kommen-

tarliteratur, dass auch in der Person des Anmelders bzw. Inhabers oder seines
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Betriebs liegende Verhéltnisse bzw. so bezeichnete Merkmale eine (u. U. ersichtli-
che) Tauschungsgefahri. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begrtinden kdnnen, etwa
Angaben Uber Art oder Grundungsjahr des Unternehmens, akademische Titel
usw. (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8, Rdn. 280, 281, 283, 292;
Fezer, 3. Aufl.,, 88 Rdn. 298; zweifelnd bereits Strobele/Hacker, 8. Aufl., § 8,
Rdn. 364, 371, 373, 387, 388, wonach die Tauschungsgefahr nur von den bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen her beurteilt werden durfe und bei unter-
nehmensbezogenen Angaben kaum festgestellt werden kénne, wobei auch dort
verschiedentlich auf das Ersichtlichkeitserfordernis abgestellt wird (a. a. O.,
Rdn. 371, 394), vgl. andererseits ders., a. a. O., Rdn. 389, Ful3n. 1097; Rdn. 391,
Ful3n. 1103 f., 1117, Rdn. 394 f., wonach den Anschein offentlicher Einrichtungen
erweckende Angaben, solche Uber Alter oder Tradition des Unternehmens sowie
unzutreffende Namen und Firmierungen offenbar grundsatzlich noch vom § 8
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG erfasst sein kdnnen; einschréankend auch v. Schultz (Hrsg.),
2. Aufl., § 8, Rdn. 135, 143).

e) Dass sich die Tauschungsgefahr ohne Ansehung der Person des Markeninha-
bers oder -anmelders aus der Marke selbst in Bezug auf die Waren oder Dienst-
leistungen ergeben muss, folgt zumindest fir unternehmensbezogene Angaben
nach Ansicht des Senats vielmehr aus dem Gesetzeswortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 4
MarkenG. Dieser lautet: "..., die geeignet sind, das Publikum insbesondere Uber
die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen zu tduschen". Der Senat halt es fur erforderlich, diesen Geset-
zeswortlaut entsprechend dem Grundsatz der Unabhangigkeit der Marke vom Ge-
schéaftsbetrieb auszulegen. Die Merkmale "... Uber die ... der Waren oder Dienst-
leistungen” in 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sind daher nach dem Wortlaut und aus
systematischen Grinden einengend dahingehend auszulegen, dass sie nur rein
waren- und dienstleistungsbezogene Umstande erfassen, jedenfalls aber grund-
satzlich keine, die den Anmelder, Inhaber oder seinen Geschéftsbetrieb betreffen.
Im Ubrigen lasst es der Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG auch ohne weite-

res zu, dass auch sonstige aulRerhalb der Marke und ihrer Waren oder Dienstleis-
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tungen liegende Umstande, wie etwa die konkrete Markenverwendung, ebenfalls
nicht unter den Tatbestand dieser Vorschrift fallen, ohne dass hierzu auf das Er-
sichtlichkeitserfordernis zurtickgegriffen werden musste. Dies bedarf vorliegend

aber keiner Entscheidung.

Auf diese Weise wird vermieden, dass das Patentamt sowohl im Eintragungs- wie
auch im Loschungsverfahren spekulative und nicht dem Charakter des Register-
verfahrens entsprechende Erwagungen Uber den gegenwartigen oder zukinftigen
Inhaber der Marke und seine Eigenschaften oder Qualifikationen anstellt. Auch
wird die Absicht des Gesetzgebers konsequent umgesetzt, dass Holdinggesell-
schaften, Markendesigner, -vermarkter usw., auf die unternehmensbezogene An-
gaben vielfach nicht zutreffen werden, Anmelder und Inhaber von Registermarken
sein kdonnen (vgl. amtliche Begrindung zu 8 47 Erstreckungsgesetz, BIfPMZ 1992,
246). Zudem ist damit eine Abgrenzung zur Léschungsklage nach 8 49 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG i. V. m. 8 55 Abs. 1 MarkenG geschaffen. Loschungen wegen tau-
schender Benutzung werden nach diesen Vorschriften in einem gesonderten Ver-
fahren vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht (zur dortigen Bertcksichti-
gung unternehmensbezogener Angaben vgl. insb. Strébele/Hacker, a. a. O., § 49,
Rdn. 37). Dabei durfte zugleich die Verletzung der 88 3, 5 UWG wegen unlauterer
Tauschung im Wettbewerb im gleichen Prozess geprift werden kénnen.
Dementsprechend hat der Senat in einer gegeniber dem gleichen Antragsteller
ergangenen Entscheidung in einem Léschungsverfahren nach 8854, 50
Abs. 1 MarkenG die Léschung der Marke "V-Bank" (als mogliche Abkurzung far
"Volksbank") unter Hinweis auf die mangelnde Bindung der Marke an den Ge-
schéaftsbetrieb und die Mdoglichkeit der nicht tduschenden bzw. bankrechtlich zu-
lassigen Benutzung abgelehnt (33. Sen. vom 25. Oktober 2005 (33 W (pat)
152/02)). Eine Tauschungsgefahr wird nach der Spruchpraxis des Senats etwa
auch bei Marken verneint, die fir Nichtanwalte fir die Dienstleistung "Rechtsbe-
ratung” eingetragen sind (33. Sen. vom 8. Juli 2003, 33 W (pat) 186/01 - 3M).
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f) Nach alledem liegt ein Eintragungshindernis nach 8§ 50 Abs.1 MarkenG
I.V.m. 88 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG auch fur die Dienstleistungen der Klasse 36,
insbesondere fur Finanzwesen und Geldgeschafte, nicht vor. Fir die weiteren
Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 stellt sich die Frage der Tauschungsge-
fahr ohnehin nicht ernsthaft, da die angemeldete Marke in Bezug auf solche un-
ternehmensunterstitzenden Tatigkeiten vom Verkehr allenfalls als Bestimmungs-
angabe aufgefasst wird, und solche Dienstleistungen auch von Werbeagenturen,
Unternehmensberatungen oder Softwarehausern fir Banken, insbesondere
Volksbanken erbracht werden kénnen. Die angegriffene Marke ruft als Bezeich-
nung fur solche Dienstleistungen beim Verkehr also nicht den unbedingten Ein-
druck hervor, dass sie von einer Volksbank (selbst) erbracht werden. Im Ubrigen

wirden auch insoweit die 0. g. Erwagungen gelten.

2. Es liegt auch kein Loschungsgrund nach 8 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. 8§88
Abs. 2 Nr. 9 MarkenG (gesetzliche Eintragungshindernisse), 8 39 Abs. 1 und 2
KWG oder § 43 KWG vor. Auch hier vertritt der Senat im Hinblick auf den Wegfall
der Bindung der Marke an den Geschaftsbetrieb die Auffassung, dass die in § 8
Abs. 2 Nr. 9 MarkenG vorausgesetzte gesetzliche Benutzungsuntersagung die
Marke (in Bezug auf ihre Waren oder Dienstleistungen) selbst betreffen muss. In
der Person des gegenwartigen Anmelders oder Inhabers liegende Umstande, wie
seine Qualifikation, durfen bei dieser Beurteilung nicht herangezogen werden.
Soweit Rechtsprechung und Literatur dies aus dem Erfordernis der Ersichtlichkeit
ableiten (vgl. BGH GRUR 2005, 259 - Roximycin; Strébele/Hacker, a.a. O.,
Rdn. 419, 420), das bei 8 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG - im Gegensatz zur oben be-
handelten Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG - im Tatbestand des Schutz-
hindernisses selbst enthalten ist, kann dies hier dahinstehen, da sich im Ergebnis

kein Unterschied zur Auffassung des Senats ergibt.

Die Verwendung der Bezeichnung "Volksbank" ist in Bezug auf die vorliegend ein-
getragenen Dienstleistungen, insbesondere Finanzwesen und Geldgeschéfte,

nach 8 39 KWG nicht per se sondern nur fur bestimmte Verwender untersagt. Da-
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her fallt die Angabe nicht unter das Eintragungshindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 9
MarkenG. Dies gilt auch in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen "Wer-
bung, Geschaftsfihrung, Unternehmensverwaltung”, auch wenn die Verbotsvor-
schriften des § 39 Abs. 1 und 2 KWG eine Verwendung der Bezeichnung "Bank"
oder "Volksbank" zur Bezeichnung des Geschaftzwecks oder zu Werbezwecken
mit einschlieen. Denn solche Dienstleistungen kann auch ein Volksbanken-
Dachverband, eine andere Volksbank oder eine von diesen beauftragte Werbe-
agentur oder Unternehmensberatungsgesellschaft fir eine Volksbank erbringen.
Auch insoweit unterfallt die Marke in Bezug auf ihre Dienstleistungen nicht an sich

einem Benutzungsverbot, sondern nur unter bestimmten Begleitumstanden.

Auch aus 8§ 43 Abs. 1 oder 2 KWG vermag der Antragsteller nichts anderes her-
zuleiten, gleich ob er sie direkt, analog oder Uber 8§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG an-
wenden will. Abgesehen davon, dass auch hier die oben genannten Erwagungen
entgegenstehen, handelt es sich bei § 43 KWG um eine Vorschrift, die, wie aus
dem Wortlaut und dem Zusammenhang der Absatze 1 und 2 hervorgeht, aus-
schlielich die bei den Registergerichten gefuihrten Register (Handelsregister, Ge-
nossenschaftsregister, Vereinsregister usw.) behandelt, also nur Unternehmens-
kennzeichen i. S.d. 8 5 Abs. 2 MarkenG betrifft. Benutzungsverbote als solche

werden hingegen von 8§ 39 KWG geregelt.

3. SchlieB3lich kann auch kein Ldschungsgrund nach 8§50 Abs.1 MarkenG
I.V.m. 88 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (b6swillige Anmeldung) festgestellt werden.
Insbesondere liegen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafiur vor, dass die
Marke ohne einen wenigstens generellen Benutzungswillen angemeldet worden
ist. Der vom Markeninhaber zu verlangende Benutzungswille kann generell sein,
d. h. er muss sich nicht auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaber
selbst beziehen. Dabei reicht die Absicht aus, die Marke einer Benutzung durch
Dritte zuzufiihren. Angesichts des nur schwer Uberprifbaren subjektiven Tatbe-
stands eines Benutzungswillens ist zwar von einer Vermutung dieses Willens bei

der Anmeldung einer Marke auszugehen, diese Vermutung kann jedoch durch das
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Gesamtverhalten des Markeninhabers widerlegt werden. Als gegen einen ge-
nerellen Benutzungswillen sprechende Indizien erachtet die Rechtsprechung ins-
besondere die Anmeldung einer Vielzahl von Marken fur vollig unterschiedliche
Waren oder Dienstleistungen, das Fehlen einer ernsthaften Planung fir die eigene
oder eine fremde Benutzung dieser Marken oder etwa die Hortung der Marken im
Wesentlichen zu dem Zweck, Dritte bei der Verwendung gleicher oder &hnlicher
Marken mit Unterlassungs- oder Schadensersatzanspriichen zu Uberziehen (Stro-
bele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 429).

Zwar konnte der Antragsteller durch Vorlage einer DEMAS-Trefferliste mit
98 Marken belegen, dass die Markeninhaber eine Vielzahl von Markenanmeldun-
gen eingereicht haben, zu denen auch solche mit dem Bestandteil "Volksbank"
zahlen. Allerdings weisen die vom Antragsteller genannten Marken weitgehend
gleichzeitig den Bestandteil "DRSB" auf. Insofern liegt eine mit einem schutzfahi-
gen Bestandteil gebildete Markenfamilie vor. Auch der schon aus den weiteren
Markenbestandteilen erkennbare Schwerpunkt im Versicherungs- und Finanzbe-
reich spricht eher flr das Vorhandensein eines Konzepts. Selbst wenn man davon
ausgeht, dass die Markeninhaber die Masse dieser Marken nie benutzen werden,
so kann allenfalls eine bloRe Hortung von Vorratsmarken zur Benutzung fir ei-
gene Zwecke und damit ein genereller Benutzungswille festgestellt werden. Zu-
dem wird auch fur die Feststellung einer bésglaubigen Anmeldung unter dem Ge-
sichtspunkt des fehlenden Benutzungswillens ein Hinzutreten konkreter Unlauter-
keitsmerkmale verlangt (Strobele/Hacker, a. a. O., Rdn. 430, unter Hinweis auf
Ekey/Klippel, Markengesetz, 8§ 50 Rdn. 21). Auch hieran fehlt es, da bisher keine

Abmahnungen, Kaufangebote o. A. festgestellt werden konnten.

Auch nach den Fallgruppen der Spekulationsmarke oder der Sperrmarke lasst
sich keine bdsglaubige Anmeldung feststellen. Hierzu fehlt es an der feststellbaren
Absicht, gutglaubige Dritte unter Druck zu setzen bzw. Wettbewerber zu behin-
dern. Abgesehen davon, dass (bisher) keine Abmahnungen der Markeninhaber

gegen Mitglieder des Antragstellers oder sonstige Behinderungsversuche vorge-
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tragen worden sind, spricht auch der Markenbestandteil "DRSB" eher fir das Ge-
genteil. Denn um aus einem Markenbestandteil wie "Volksbank"” Rechte gegen
andere, insbesondere Volksbanken herleiten zu kdnnen, ist der Zusatz "DRSB"
sogar hinderlich, da letzterer von Verletzungsgerichten vermutlich als allein
schutzfahiger und damit kennzeichnender Bestandteil der Gesamtmarke angese-
hen wirde. Mit den Markeninhabern ist dabei auf die Entscheidung BGH GRUR
1992, 865 - "Volksbank" zu verweisen, wonach dieses Wort keine namensmallige
Unterscheidungskraft aufweist und nicht Grundlage einer unternehmenskennzei-

chenrechtlichen Verwechslungsgefahr (damals § 16 UWG) sein kann.

Nach alledem ist die Beschwerde nicht begriindet.

Der Senat weist allerdings darauf hin, dass diese Entscheidung nicht als "Benut-
zungserlaubnis" zu verstehen ist. Die Verwendung der angegriffenen Marke durch
die Markeninhaber bzw. Erwerber oder Lizenznehmer, die nicht die in 88 32, 39
KWG vorausgesetzten Qualifikationen einer Volksbank erfillen, kann ein Verstol
gegen § 39 KWG darstellen, aus dem ein Léschungsgrund nach § 49 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG erwachsen kann.

4. Beider gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, einem der Ver-
fahrensbeteiligten aus Griinden der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens geman § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Aus der Regelung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG folgt, dass jeder Verfahrens-
beteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten in der
Regel selbst tragt. Fur ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets be-
sonderer Umstéande, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinba-
rendes Verhalten, dass etwa dann vorliegen kann, wenn ein Beteiligter in einer
nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest

kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder
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Erldschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 871, Rdn. 11).

Als derart aussichtslos erscheinender Versuch kann der Loschungsantrag ebenso
wenig angesehen werden, wie seine weitere Verfolgung im Beschwerdeverfahren.
Die vom Antragsteller vorgebrachten zahlreichen rechtlichen Ansatzpunkte fur
sein Loschungsbegehren moégen im Ergebnis zwar nicht fur den Erfolg des An-
trags ausgereicht haben, waren jedoch keineswegs aus der Luft gegriffen. Dies
zeigte schon der vom Senat gesehene Bedarf an einer ausfuhrlichen Behandlung
der Frage, ob und unter welchen Gesichtpunkten unternehmensbezogene Anga-
ben im Rahmen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 und 9 MarkenG zu
berticksichtigen sind oder nicht. Die Beschwerde konnte daher nicht als von

vornherein aussichtslos oder nahezu aussichtslos erschienen.

Bender Knoll Katker
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