28 W (pat) 194/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 03 545
(hier: Loschungsverfahren S 227/05)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel,
der Richterin Werner und des Richters Schell
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Beschwerdefuhrerin tragt die Kosten des Verfahrens.

Grinde

Die Beschwerdeflhrerin ist Inhaberin der seit dem 5. Méarz 2004 fur die Waren
,Frische und konservierte Pilze und Beeren*
eingetragenen Wortmarke 304 03 545
Waldschatz
Die Antragstellerin hat die Léschung der Marke wegen Bosglaubigkeit nach § 50

Abs. 1 Nr.41i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Zur Begriindung hat sie

vorgetragen, sie betreibe in Polen eine Firma, die mit Pilzen im Roh- wie im



verarbeiteten Zustand handle, und zwar unter ihrer am 9. September 2000 in
Polen als Marke eingetragenen Bezeichnung ,LESNE SKARBY", was in der
deutschen Sprache ,Waldschatz” bedeute. Zusétzlich habe die Antragstellerin im
August 2003 dann auch noch die Bezeichnung ,Waldschatz“ in Polen als Marke
angemeldet, die 2004 eingetragen worden sei. Alle diese Umstande seien der
Antragsgegnerin bekannt gewesen, denn die Verfahrensbeteiligten hatten bis zum
Jahr 2002 in einer jahrelangen Geschéaftsbeziehung gestanden, in der die An-
tragstellerin der Antragsgegnerin Pilzrohwaren geliefert habe.

Nach Abbruch der gemeinsamen Geschaftsbeziehungen habe die Antragstellerin
im Fruhjahr 2003 begonnen, Pilzkonserven unter der Bezeichnung ,Waldschatz*
direkt an die Firma E... in Deutschland zu liefern. Diese Waren seien im Auf-
trag der Antragsgegnerin von einem deutschen Labor fir Lebensmittel auf ihre
Produktqualitat untersucht worden. In dem der Antragsgegnerin vom Labor Uber-
mittelten Prufbericht vom 30. August 2003 sei die mal3gebliche Probe mit dem
Hinweis ,Pfifferlinge unsortiert, Premium Qualitat, Marke: Waldschatz" bezeichnet
gewesen. Als Datum des von der Antragsgegnerin erteilten Auftrags sei dort der
24. Juli 2003 vermerkt gewesen. Mit Schreiben vom 25. Juli 2003 habe die
Antragsgegnerin zusatzlich eine Anwaltskanzlei mit der Prifung beauftragt, ob das
Markenzeichen ,Waldschatz* fir den Verkauf von Pfifferlingen in Dosen geschutzt
sei. Diesem Auftrag habe die Antragsgegnerin als Verwendungsbeispiel ein von
der Antragstellerin fur ihre Waren benutztes Etikett beigefligt. Nachdem sie also
spatestens ab diesem Zeitpunkt von der Verwendung der Markenbezeichnung
~Waldschatz“ auf dem polnischen und deutschen Markt durch die Antragstellerin
gewusst hatte, habe die Antragsgegnerin dann am 22. Januar 2004 die ange-
griffene Marke angemeldet. Diese Anmeldung sei dabei nur in dem Bewusstsein
und der Absicht erfolgt, die Antragstellerin daran zu hindern, weiter mit ihren
Produkten auf dem deutschen Markt aufzutreten. Damit sei eine Bosglaubigkeit
nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 zu bejahen.

Die Antragsgegnerin hat dem L&schungsantrag fristgemald widersprochen und

bestritten, zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke Kenntnis von



der Benutzung der Bezeichnung ,Waldschatz* durch die Antragstellerin gehabt zu
haben. Die Geschéaftsbeziehungen der Beteiligten hatten sich auf die Lieferung
marken- und namenloser Rohwaren beschrankt. Uber dariiber hinaus gehende
geschaftliche Aktivitdten der Antragstellerin habe sie ebenso wenig Kenntnis ge-
habt, wie von der polnischen Marke ,LESNE SKARBY". Deren Bedeutung
~Waldschatz“ wére flr sie ohnehin mangels polnischer Sprachkenntnisse unver-
standlich gewesen. Sie habe auch keinen Auftrag zur Prifung von Waren ge-
geben, die mit der streitgegenstandlichen Marke gekennzeichnet gewesen seien.
Vielmehr habe sie einer ihrer Kunden auf die tUberprifte Lieferung an die Firma
E... aufmerksam gemacht. Das in diesem Zusammenhang erstellte Gutachten
sei dann an ihre Abteilung fur Qualitatskontrolle zur Kenntnisnahme Ubersandt
worden, die jedoch firmenintern keinerlei Beziehung mit der Markenabteilung
habe, die wiederum fur die Entwicklung von Markennamen zustandig sei. Bei
dieser Sachlage kénne nicht davon ausgegangen werden, dass sie Kenntnis von
der Benutzung der Bezeichnung ,Waldschatz* durch die Antragstellerin gehabt
habe. Vielmehr sei diese Bezeichnung, fiur die sie dann selbst Markenschutz
beantragt habe, von der Antragsgegnerin in Zusammenarbeit mit einer Werbe-
agentur eigenstandig kreiert worden. Eine Bdsglaubigkeit bei der Anmeldung der

angegriffenen Marke liege nicht vor.

Der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 13. April 2007 die Léschung der angegriffenen Marke angeordnet.
Der Antragsgegnerin sei es im Zeitpunkt der Markenanmeldung ausschlief3lich
darum gegangen, den Zugang der Antragstellerin zum deutschen Markt zu be-
hindern. An die Feststellung einer Behinderungsabsicht seien nach der Recht-
sprechung keine allzu hohen Anforderungen =zu stellen. Ein rechtsmiss-
brauchlicher Markeneinsatz sei im Hinblick auf auslandische Tatbestande dann
anzunehmen, wenn mit der Marke die Einfihrung eines ausléandischen Kenn-
zeichens auf den inlandischen Markt behindert werden solle. Dies sei vorliegend
zu bejahen. Die Antragsgegnerin habe spatestens im Sommer 2003 davon er-

fahren, dass die Antragstellerin an die Firma E... Pilzkonserven mit der



Bezeichnung ,Waldschatz* geliefert habe. Dies belege der Prifungsbericht des
Laborinstituts Nehring vom 30. August 2003. Ob die lebensmittelrechtliche Qua-
litatsprifung dabei von ihr selbst oder von Dritten in Auftrag gegeben worden sei,
bleibe unerheblich. Entscheidend sei nur, dass sie spéatestens ab Erhalt des
Prufberichts positiv von der Verwendung der markenmalRigen Bezeichnung
-~Waldschatz* durch die Antragstellerin wusste. Die vorgetragenen Gesamt-
umstande belegten ein bdsglaubiges Vorgehen der Antragsgegnerin bei der Mar-
kenanmeldung, so dass die Loschung der angegriffenen Marke nach 8 50 Abs. 1
MarkenG anzuordnen sei. Zudem habe die Antragsgegnerin wegen der erwie-

senen Bosglaubigkeit die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin und Antragsgegnerin
Beschwerde eingelegt. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie mitgeteilt,
dass keine Begrindung erfolgen werde und um Entscheidung nach Aktenlage

gebeten.

Von Seiten der Ldschungsantragstellerin ist keine Stellungnahme auf die Be-

schwerde erfolgt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf

den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde ist nicht begrindet. Zu Recht ist die Markenabteilung
davon ausgegangen, dass die Beschwerdefuhrerin bei der Anmeldung der an-
gegriffenen Marke bdsglaubig war. Da die Antragsgegnerin ihre Beschwerde nicht
begriindet hat, ist fir den Senat nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht sie die
Entscheidung der Markenabteilung fur angreifbar halt. Die Ausfuhrungen der



Markenabteilung sind weder in rechtlicher noch in tatsachlicher Hinsicht zu

beanstanden.

Bdsglaubigkeit i. S. v. 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist immer dann zu
bejahen, wenn eine Anmeldung rechtsmissbréauchlich oder sittenwidrig erfolgt ist
(vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., 8 50 Rdn. 10 m. w. N.). Zwar handelt ein
Markenanmelder nicht schon deshalb unlauter, weil er weil3, dass ein anderer
dasselbe oder ein ahnliches Kennzeichen fur gleiche oder ahnliche Waren be-
nutzt, ohne hierfiir einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Die
Schwelle zur Bosglaubigkeit i. S. v. 88 50 Abs. 1 Nr. 4, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
ist aber Uberschritten, wenn besondere Umsténde vorliegen, welche das Erwirken
der Markeneintragung als wettbewerbswidrig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR
2001, 744, 746 - S100). Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn mit einer Mar-
kenanmeldung in Deutschland der Inhaber eines auslandischen Kennzeichens bei
dessen Einfuhrung auf dem inlandischen Markt behindert werden soll (vgl.
Strobele in Strobele / Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 442). Die Sittenwi-
drigkeit eines solchen Vorgehens besteht darin, dass hier die mit der Marken-
eintragung entstehende und an sich wettbewerbsrechtlich unbedenkliche Mo-
nopolwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird
(vgl. BGH GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Die Anforderungen an die Fest-
stellung einer Behinderungsabsicht dirfen dabei nicht Uberspannt werden. Viel-
mehr ist es ausreichend, wenn sich unter Wirdigung der maRgeblichen Fest-
stellungen nach der allgemeinen Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht auf-
drangt. Die Kenntnis des Anmelders von der Vorbenutzung durch den Dritten stellt
insoweit ein wichtiges Indiz fur die Behinderungs- und Sperrabsicht dar (vgl. BGH
GRUR 1986, 74, 77 Shamrock I11).

Nach Abbruch der gemeinsamen Geschéftsbeziehungen zwischen den Verfah-
rensbeteiligten, war es der Beschwerdefiihrerin gerade nicht entgangen - wie dies
von ihr im patentamtlichen Verfahren mehrfach behauptet wurde -, dass die

Antragstellerin ab dem hier maf3geblichen Jahr 2003 begonnen hatte, ihre mit der



Bezeichnung ,Waldschatz* gekennzeichneten, verzehrfertigen Produkte nach
Deutschland zu importieren. Dies belegen die zur Léschungsakte gelangten und
von der Markenabteilung zutreffend gewdurdigten Unterlagen. So veranlasste die
Beschwerdefuhrerin fir die von der Antragstellerin an die Firma E... ge-
lieferten und von dieser dann vertriebenen Waren eine lebensmitteltechnische
Prufung. Dies ergibt sich eindeutig aus dem daraufhin erstellten Prufungsbericht
des Instituts N... vom 30. August 2003. Dieser Bericht ist an die Beschwer-
defuhrerin adressiert und enthalt den unzweideutigen Hinweis ,lhr Auftrag vom
24 Juli 2003". Die untersuchte Probe selbst wird mit der Bezeichnung ,Pfifferlinge
unsortiert, Premium Qualitat, Marke: Waldschatz* benannt. Der Vortrag der Mar-
keninhaberin, nicht sie habe die fragliche Produktprifung in Auftrag gegeben,
sondern einer ihrer Kunden habe sie auf die Uberpriifung aufmerksam gemacht,

ist damit als widerlegt anzusehen.

AulRerdem hatte die Beschwerdeflhrerin mit dem ebenfalls in Kopie zur Akte
gelangten Schreiben vom 25. Juli 2003 eine Anwaltskanzlei mit der Recherche
betraut, ob die Marke ,Waldschatz* fir den Verkauf von Pfifferlingen in Dosen
bereits geschutzt sei und in dem fraglichen Schreiben Bezug auf ein konkretes
Verwendungsbeispiel genommen. Dabei handelte es sich um ein von der An-
tragstellerin fur ihre Waren benutztes Etikett, auf dem unter anderem das Zeichen
~Waldschatz* mit angefiigten ®-Symbol sowie die Firmenbezeichnung der An-
tragstellerin aufgefuihrt war. Wenige Monate nach dem Auftrag zu dieser Re-
cherche hat sie dann selbst die verfahrensgegenstandliche Marke beim Deut-
schen Patent- und Markenamt angemeldet.

Vor dem Hintergrund dieser offenkundigen Zusammenhange ist von einer Be-
hinderungsabsicht als Motiv fur die Anmeldung der angegriffenen Marke aus-
zugehen. Soweit die Markeninhaberin im Laufe des patentamtlichen Verfahrens
sinngemal? vorgetragen hat, allenfalls ihre Abteilung fur Qualitatskontrolle habe
den Prufungsbericht des Instituts N... gekannt, nicht jedoch die Geschéfts-

leitung oder die firmeninterne Markenabteilung, erscheint dies lebensfremd und



nicht geeignet, die Kenntnis der Antragsgegnerin hinsichtlich der Vorbenutzung

der Bezeichnung ,Waldschatz* durch die Antragstellerin in Frage zu stellen.
Da die Markeninhaberin somit bei der Anmeldung der angegriffenen Marke rechts-
missbrauchlich und damit bdsglaubig gehandelt hat, entspricht es der Billigkeit, ihr

sowohl die Kosten des patentamtlichen Verfahrens als auch die des Beschwer-

deverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Stoppel Werner Schell

Me



