BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 44/05 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 5. November 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 2 908 103

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 3. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Strobele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch
beschlossen:

I. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurtickgewiesen.

II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der An-

tragsgegnerin auferlegt.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke




ist am 22. Juni 1995 fir die Waren

.Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-,
Pflege-, Wasch- und Poliertticher und -schwamme fir Fahrzeuge,

insbesondere fur Motorrader*

unter der Nummer 2 908 103 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

(DPMA) gefuihrte Register eingetragenen worden.

Die Antragstellerin begehrt die Loschung der Wort-/Bildmarke 2 908 103, weil sie
der Auffassung ist, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Marke bds-
glaubig im Sinne von 8 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
(8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) gewesen sei.

Die Antragstellerin, ein mittelstandisches Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern,
stellt seit 1980 einen Reiniger zur selbsttatigen Komplettreinigung von Motorra-

dern her, den sie unter der Bezeichnung ,,.S100“ vertreibt.

Im Jahre 1984 beschloss sie, dieses Produkt auch in die USA zu exportieren. Zu
diesem Zweck wandte sie sich an die Antragsgegnerin, die vereinbarungsgemal
den Vertrieb in den USA tGbernahm. Im Einvernehmen mit der Antragstellerin mel-
dete die Antragsgegnerin die Bezeichnungen ,S100“ im eigenen Namen beim
US-Patent- und Markenamt als Marke an und erreichte deren Eintragung fur sich.
Einer der amerikanischen Kunden fir das Produkt ,S100* war seit 1985/86 der

amerikanische Motorradhersteller H...“.

Im Jahr 1992 wurde die Zusammenarbeit zwischen der Antragsgegnerin und der
Antragstellerin aufgrund von Umstanden, die im Einzelnen zwischen den Beteilig-
ten streitig geblieben sind, beendet. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der

Antragsgegnerin mit dem Motorradreiniger ,S100“ ein.



Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der Antragstellerin wandte sich die
Antragsgegnerin an ein anderes deutsches Lieferunternehmen mit Sitz in Bad
Kreuznach. Seit Mai 1992 lasst sie dort Motorradreiniger herstellen und mit der
Bezeichnung ,S100“ versehen. Diese Reiniger vertreibt sie — wie zuvor die Pro-
dukte der Antragstellerin - auf dem US-amerikanischen Markt. Mindestens
seit 1996 verkauft die Firma H... den von der Antragsgegnerin bezo-

genen Motorradreiniger ,S100" Uber ihr Vertriebsnetz auch in Deutschland.

Am 1. Oktober 1994 meldete die Antragsgegnerin die streitbefangene Wort-/Bild-
marke ,S100“ sowie die parallele Wortmarke Nummer 2 905 136 ,S100* beim
Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung an. Im Gegensatz zur genann-
ten Wortmarke ,S100“ der Antragsgegnerin, die im Ubrigen auf Betreiben der An-
tragstellerin  mittlerweile wieder aus dem Register geléscht wurde (BGH
GRUR 2004, 510 ,S100%), ist die streitbefangene Marke ohne Zeitrangverschie-
bung mit dem Anmeldetag , 1. Oktober 1994“ ins Register eingetragen worden.

Noch im Jahr 1994 meldete auch die Antragstellerin die Bezeichnung ,S100“ beim
Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung als Wortmarke an. Nachdem
sie sich mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden er-
klart hatte, wurde die Marke am 14. Februar 1996 unter der Nummer 2 912 728 fur
die Waren "Rost- und Korrosionsschutzmittel, insbesondere fur Motorréader, Putz-,
Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei

Kraftfahrzeugen" in das Register eingetragen.

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die Antragstellerin die Bezeichnung
,5100" in einer bildlichen Ausgestaltung, wie sie der vorliegend angegriffenen
Marke entspricht, seit 1980 ununterbrochen in Deutschland fir einen Motorradrei-
niger benutzt hat und somit zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitbefangenen
Marke durch die Antragsgegnerin bereits eine 14-jahrige Benutzung der Kenn-
zeichnung ,S100“ durch die Antragstellerin vorlag. Zwischen den Beteiligten ist

ferner unstreitig, dass die Antragstellerin in den Jahren 1989 bis 1994 mit dem



Motorradreiniger ,S100" folgende Umsatze erzielt hat: 1989: DM ...;
1990: DM ...; 1991: DM ...; 1992: DM ...;
1993: DM ... und 1994: DM ... Von diesen Umséatzen

entfielen etwa 90% auf den inldndischen deutschen Markt.

Etwa im August 1996 mahnte die Antragstellerin die in Deutschland ans&ssige
Firma H1... GmbH in M... wegen des Vertriebs von Motorradrei-

nigern unter der Bezeichnung ,,S100* ab. Daraufhin kam es zwischen der ameri-
kanischen Muttergesellschaft der H1... GmbH, der H2...

Company, Inc., und der Antragsgegnerin am 18./20. September 1996 zum
Abschluss eines Lizenzvertrages, mit dem die Antragsgegnerin der Firma
H... und deren Tochtergesellschaften die Benutzung ihrer

»5100“-Marken gestattete.

Die Antragstellerin meint, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streit-
befangenen Marke ,S100" bosglaubig gewesen sei. Sie, die Antragstellerin, habe
zu diesem Zeitpunkt an der Bezeichnung ,S100“ bereits einen wertvollen, schutz-
wurdigen Besitzstand erworben. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die An-
tragsgegnerin die angegriffene Marke ,S100“ zur Anmeldung gebracht, um die
Antragstellerin in ihrem Besitzstand zu stéren und in wettbewerbswidriger Weise

zu behindern.

Die Antragstellerin hat beantragt, die Loschung der Marke 2 908 103 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 19. Dezember 2003 zugestellten Léschungs-
antrag mit Schriftsatz vom 13. Januar 2004, eingegangen beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 14. Januar 2004, widersprochen und beantragt, den LO6-

schungsantrag zuriickzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist der Loschungstatbestand der Bdsglaubigkeit nach 8§ 50
Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG



a. F.) im vorliegenden Fall schon aus Rechtsgriinden nicht gegeben. Da die streit-
befangene Marke von ihr bereits am 1. Oktober 1994 angemeldet worden sei und
es anders als bei ihrer parallel angemeldeten Wortmarke ,S100* zu keiner Ver-
schiebung des Anmeldetags gekommen sei, unterliege die vorliegende Marke den
Regelungen des alten Warenzeichengesetzes (WZG). Im WZG habe jedoch ein
Ldschungsgrund der bésglaubigen Anmeldung nicht existiert. Dartber hinaus stellt
sie den von der Antragstellerin behaupteten wertvollen Besitzstand an der Be-
zeichnung ,S100“ in Abrede. Aus den von der Antragstellerin fir die Jahre 1989
bis 1995 genannten Umsatzerldsen lasse sich errechnen, dass diese auf dem
deutschen Markt pro Jahr durchschnittlich weniger als ... € Umsatz erlost

habe. Diese Umsatze seien zu gering, um von einem wertvollen Besitzstand spre-
chen zu konnen. Jedenfalls habe sie, die Antragsgegnerin, von einem etwaigen
wertvollen Besitzstand der Antragstellerin keine Kenntnis gehabt. Auf ihrer Seite
habe auch keine Behinderungsabsicht bestanden. Die Anmeldung der streitbefan-
genen Marke sei allein zu dem Zweck vorgenommen worden, einen Motorradrei-
niger, der von einem dritten Hersteller bezogen werde und fir den Vertrieb in den
USA bestimmt sei, unbehelligt von etwaigen kinftigen Schutzrechten der Antrag-
stellerin, die ihr an der Bezeichnung ,S100" zustiinden, kennzeichnen zu kdnnen.

Die Anmeldung sei somit in Austibung eines berechtigten Interesses erfolgt.

Die Marktabteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat mit Beschluss vom
15. Dezember 2004 die Léschung der angegriffenen Marke 2 908 103 angeordnet
und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Antragsgegne-
rin sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bosglaubig gewesen. Bos-
glaubigkeit im Sinne von 8§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. sei u. a. dann gegeben,
wenn eine Markenanmeldung zweckfremd als Mittel der Behinderung von Wett-
bewerbern eingesetzt werde. Das sei hier der Fall. Die Antragsgegnerin habe
durch die Markenanmeldung bewusst einen durch Vorbenutzung erworbenen
wertvollen Besitzstand der Antragstellerin gestért. Die Antragstellerin habe die Be-
zeichnung ,S100“ in Deutschland seit 1980 mit steigenden Umséatzen benutzt.

Dauer und Umfang der nachgewiesenen Benutzung rechtfertigen in Anbetracht



des Umstandes, dass es sich bei dem betreffenden Motorradreiniger um Sonder-
bedarf handle, der sich an einen begrenzten Verbraucherkreis richte, die An-
nahme eines schiitzenswerten Besitzstandes. Von diesem Besitzstand habe die

Antragsgegnerin auch — jedenfalls im Wesentlichen — Kenntnis gehabit.

Die Anmeldung der streitigen Marke sei geeignet, die Antragstellerin im Gebrauch
der vorbenutzten und wertvollen Kennzeichnung zu behindern. Eine als Behinde-
rungswettbewerb zu qualifizierende Beeintrachtigung sei auch darin zu sehen,
dass die Registrierung der Marke fur die Antragsgegnerin als Rechtfertigung dafur
dienen konne, ein dem vorbenutzten Kennzeichen der Antragstellerin verwechsel-
bar &hnliches Zeichen unter Ausnutzung der durch die Antragstellerin erzielten
Marktstellung zu benutzen und dadurch den Verkehr in Deutschland tber die Her-

kunft der Waren zu tauschen.

Die angegriffene Marke sei auch in Behinderungsabsicht angemeldet worden. Das
ergebe sich schon aus der Markenanmeldung selbst. Fir eine Behinderungsab-
sicht der Antragsgegnerin spreche auch, dass sie die streitbefangene Marke
»5100“ nicht nur dazu benutzt habe, die Erstellung von Verpackungen fir Export-
zwecke rechtlich abzusichern; vielmehr werde diese Marke ausweislich des Li-
zenzvertrages mit der Firma H2... Company, Inc., dartuber hin-

aus dazu benutzt, unter ihrem Schutz Waren in Deutschland zu vertreiben. Im Ub-
rigen sei die Antragsgegnerin auch insoweit nicht schutzwirdig, als sie in
Deutschland Waren fur Exportzwecke mit der Bezeichnung ,S100“ versehen
lasse.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie
macht — wie schon im Verfahren vor dem Patentamt — geltend, dass die zu §1
UWG ergangene Rechtsprechung zum sittenwidrigen Markenerwerb im Rahmen
des Tatbestandes des 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. nicht herangezogen wer-
den konne. Sie ist nach wie vor der Auffassung, dass die behaupteten Umsatze

nicht geeignet seien, einen schutzwtrdigen Besitzstand der Antragstellerin an der



Bezeichnung ,S100“ darzutun. Gegen einen wertvollen Besitzstand spreche auch,
dass die von der Antragstellerin benutzte Bezeichnung ,S100“ von Hause aus nur
uber geringe Kennzeichnungskraft verfige. Die angefochtene Entscheidung gehe
zu Unrecht von einer sittenwidrigen Behinderung der Antragstellerin durch die An-
tragsgegnerin aus. Es sei nicht Absicht der Antragsgegnerin, die Antragstellerin
auf dem deutschen Markt zu behindern; die Antragsgegnerin sei vielmehr an einer
Koexistenz der beiderseitigen Marken interessiert.

Bei der Beurteilung der Bésglaubigkeit seien ferner alle Rechts- und Geschéaftsbe-
ziehungen der beiden Parteien zu bertcksichtigen. In diesem Zusammenhang sei
der Umstand von Bedeutung, dass die Antragsgegnerin - von der Antragstellerin
unbeanstandet - in Grol3britannien, den Beneluxstaaten, Italien und Frankreich
»5100“-Marken innehabe und dort auch benutze. Auch habe sich die Antragsgeg-
nerin mit Einverstandnis der Antragstellerin bereits vor Jahren in Kanada und den
USA die Rechte an der Marke ,S100" sichern durfen. Die Antragsgegnerin und die
Firma H... - als wichtigste Abnehmerin der Antragsgegnerin — hatten

ein berechtigtes Interesse daran, die in ihren Katalogen enthaltenen Produkte
weltweit unter dem gleichen Kennzeichen vertreiben zu kénnen. Bezogen auf den
deutschen Markt sei daher ein Verzicht auf das Kennzeichen ,S100“ fir die An-

tragsgegnerin nicht mehr zumutbar.

Bisher hatten alle auslandischen Gerichte zugunsten der Antragsgegnerin ent-
schieden. In diesem Zusammenhang seien auch das Urteil des Obergerichts des
Kantons Bern (Handelsgericht) vom 16. November 2004 und das Urteil des
schweizerischen Bundesgerichts vom 30. Juni 2005 zu nennen. Beide Gerichte
seien Ubereinstimmend davon ausgegangen, dass ein Anspruch der Antragstelle-
rin auf Loschung der schweizerischen Marke Nr. 456 104 ,S100“ wegen mehrjah-
riger Duldung der Markennutzung verwirkt sei. Diese Verwirkungseinrede musse
auch im vorliegenden Léschungsverfahren als entscheidungsrelevant bertcksich-
tigt werden. Die Antragstellerin habe sich erst im November 2003 zu Schutzmal3-

nahmen fir das von ihr in Deutschland verwendete Kennzeichen ,S100“ ent-



schlossen habe. Erst zu diesem Zeitpunkt habe die Antragsstellerin das deutsche
Lieferunternehmen der Antragsgegnerin und die Firma H... abge-
mahnt. Die Antragsgegnerin habe deshalb zu Recht davon ausgehen dirfen, dass

sie von der Antragstellerin nicht mehr mit Abwehransprichen Giberzogen werde.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben

und den Léschungsantrag zurlickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor, aus den beiden Urteilen der schweizerischen Gerichte kdnne fur den
vorliegenden Rechtsstreit nichts zu Gunsten der Antragsgegnerin hergeleitet wer-

den. Den beiden Urteilen liege ein vollig anderer Sachverhalt zu Grunde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsdtze nebst
hierzu eingereichten Anlagen sowie auf den angefochtenen Beschluss der Mar-

kenabteilung Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begriindet. Die Marken-
abteilung 3.4. des Deutschen Patentamts hat zu Recht die Léschung der angegrif-
fenen Marke 2908 103 ,S100“ nach 8§50 Abs.1 MarkenG i.V.m. 88 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG (8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) angeordnet.
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Die Vorschrift des § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (8§ 50
Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) ist gemald § 152 MarkenG auf die streitbefangene
Marke, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet, aber erst nach diesem Zeitpunkt
eingetragen worden ist, uneingeschrankt anwendbar. Die Ubergangsregelung des
8 162 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, die auch als ,Meistbegunstigungsklausel* bezeich-
net wird, ist vorliegend nicht einschlagig, weil diese Vorschrift ausdricklich nur auf
Marken anwendbar ist, die bereits vor dem Inkrafttreten des MarkenG zum
1. Januar 1995 eingetragen waren (zur Loschung bdsglaubig angemeldeter Alt-
marken s. auch Strébele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 50 Rn. 7).

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. wird die Eintragung einer Marke auf Antrag
wegen Nichtigkeit geléscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bdsglaubig
war. Nach den Ausfuhrungen in der Begrindung zum Regierungsentwurf des
MarkenG steht mit diesem Nichtigkeitsgrund ein markenrechtlicher Anspruch zur
Verfigung, um z. B. rechtsmif3brauchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen
zur Léschung zu bringen (BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Weiter ist dort darge-
legt, dass dieser Anspruch auch ein geeignetes Korrektiv zum Wegfall des Erfor-
dernisses eines Geschaftsbetriebs bei der Anmeldung der Marke darstelle. Teil-
weise konnten damit auch Falle der Markenpiraterie gelost werden (a. a. O.,
S. 89f.).

Aus diesen Ausfuhrungen in der Entwurfsbegriindung zum MarkenG ergibt sich,
dass der Begriff der Bosglaubigkeit nicht auf die Problematik des fehlenden Ge-
schéftsbetriebs (vgl. dazu BGH WRP 2001, 160, 162 ,Classe E) reduziert werden
kann. Es entspricht deshalb, soweit ersichtlich, einhelliger Meinung, dass mit dem
Léschungsgrund des 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. auch solche Félle erfasst
werden, in denen sich eine Markenanmeldung als Akt eines sittenwidrigen Behin-
derungswettbewerbs darstellt. Fir die Auslegung des 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
a. F. kann insoweit auf die zu 8 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des sittenwidri-

gen Markenerwerbs entwickelten Rechtsgrundsatze zuriickgegriffen werden (BGH
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GRUR 2004, 510, 511 ,S100“ Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rn. 426;
v. Linstow, MarkenR 1999, 81 ff.; Helm, GRUR 1996, 593, 597 ff.).

Nach den genannten Grundséatzen handelt der Anmelder einer Marke nicht schon
deshalb unlauter und ist daher nicht schon deswegen als bdsglaubig im Sinne von
8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. anzusehen, weil er weil3, dass ein anderer das-
selbe oder ein &hnliches Kennzeichen im Inland fir gleiche oder ahnliche Waren
benutzt, ohne hierfur einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben; ein
Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd (BGH
GRUR 2000, 1032, 1034 ,EQUI 2000“; GRUR 1998, 1034, 1036 ,Makalu®
GRUR 1998, 412, 414 ,Analgin“ m. w. N.). Etwas anderes kann jedoch dann gel-
ten, wenn auf Seiten des Markeninhabers besondere, die Unlauterkeit begrin-
dende Umstande hinzutreten, welche die Erwirkung der Markeneintragung als

wettbewerbs- und sittenwidrig erscheinen lassen.

In der Rechtsprechung wird u. a. dann von einem unlauteren Markenerwerb aus-
gegangen, wenn der Markeninhaber ohne zureichenden sachlichen Grund die
gleiche oder eine verwechselbar &hnliche Bezeichnung fur gleiche oder ahnliche
Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwirdigen Besitz-
standes des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem
Besitzstand zu stéren oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH
GRUR 2004, 510, 511 ,S100“ Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 88
Rn. 436-439). Ein derartiger Fall ist vorliegend ersichtlich gegeben.

Die Antragstellerin hatte im mafRgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitge-
genstandlichen Marke (vgl. hierzu: BGH GRUR 1998, 412, 414 ,Analgin“), Anfang
Oktober 1994, einen sowohl in tatsachlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtli-
cher Hinsicht schutzwirdigen Besitzstand an der Kennzeichnung ,S100“ fir Mo-

torradreiniger erworben.
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Unbestritten hat die Antragstellerin die Bezeichnung ,S100“ seit 1980 ununterbro-
chen fur einen Motorradreiniger benutzt; zum Anmeldezeitpunkt der streitbefange-
nen Marke war sie somit seit etwa 14 Jahren im Markt gewesen.

Zwischen den Beteiligten ist mittlerweile auch unstreitig, dass die Antragstellerin
vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke folgende Umsétze mit dem Produkt
»5100" erzielt hat: in 1989 DM ..., in 1990 DM ... in

1991 DM ..., in 1992 DM ..., in 1993 DM ... und in

1994 DM ... Von diesen Umsétzen entfielen etwa 90% auf den

inlandischen deutschen Markt.

Der Senat hat angesichts dieser Zahlen keine Bedenken, aufgrund der nachge-
wiesenen langjahrigen Benutzung des Zeichens ,S100“ die in der ersten Halfte
der neunziger Jahre durch einen Umsatzanstieg in den ...-DM-Bereich
gekennzeichnet ist, einen wirtschaftlich wertvollen Besitzstand der Antragstellerin
zu sehen. Dabei ist auch zu bertcksichtigen, dass es sich, wie schon die Marken-
abteilung zutreffend festgestellt hat, bei einem Motorradreiniger um ein verhalt-
nismafig spezielles Produkt fur einen beschrankten Abnehmerkreis handelt. Es
unterliegt keinen Zweifeln, dass ein in einem solchen Markt hervorragend einge-
fuhrtes Produkt mit stetig wachsenden Absatzchancen fur ein mittelstandiges Un-
ternehmen wie die Antragstellerin grof3e wirtschaftliche Bedeutung hat. Auf die
absoluten Stickzahlen der verkauften Produkte, die im Vergleich mit den von der
Antragsgegnerin erzielten Mengen eher unbedeutend sind, kommt es in diesem
Zusammenhang nicht an (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 ,,S100%).

Von einer Schwachung dieses Besitzstandes durch den Vertrieb reimportierter
Waren in Deutschland seitens der Firma H... - wie ohne entspre-

chenden Beweisantritt von der Antragsgegnerin behauptet - kann jedenfalls fur die
Zeit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht ausgegangen werden. In
Rede steht lediglich, dass die Antragsgegnerin seit geraumer Zeit in den USA,

GrofRRbritannien, den Beneluxstaaten, Italien und Frankreich ,S100“-Marken inne-
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hat und diese auch zusammen mit ihnrer Abnehmerin, der H3...,

benutzt hat. Uber einen Vertrieb von ,S100“-Produkten in Deutschland vor 1995
durch die Firma H1...GmbH liegen dagegen keine schlissig vorgetra-

genen Anhaltpunkt vor. Diese ergeben sich auch nicht aus einem an die Firma
H1... GmbH gerichteten Schreiben der Antragstellerin vom

27. Mai 1993, das die Antragsgegnerin mit Eingabe vom 20. Oktober 2005 in Ko-

pie vorgelegt hat.

Der nachgewiesene Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung ,.S100“ ist
auch rechtlich schutzwiirdig. Dem steht nicht entgegen, dass das von der Antrag-
stellerin benutzte Zeichen zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke nach
dem am 1. Oktober 1994 noch geltenden 8 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG mdoglicherweise
nicht schutzfahig gewesen war. Nach dem friiheren § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG bestan-
den zwar fir solche Zeichen, die ausschlief3lich aus Zahlen oder Buchstaben be-
standen, Einschrankungen bei der Eintragbarkeit; im vorliegenden Fall bedarf die-
ser rechtliche Aspekt jedoch keiner tiefer gehenden Erorterung, da ein schiitzens-
werter Besitzstand sich auch auf Zeichen beziehen kann, die zum Zeitpunkt ihrer
Anmeldung noch nicht eintragbar waren. Ein Bedurfnis nach einem Schutz vor
einer bdsglaubigen Markenanmeldung besteht namlich auch und gerade in den
Fallen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Gesetzesadnderung entfallt.
Denn in diesen Féllen ware der Vorbenutzer, der sich mit dem bislang nicht ein-
tragungsfahigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erarbeitet hat, wehrlos den
Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit demselben Zeitrang wie der Vorbe-
nutzer dieses Zeichen eintragen lassen konnen. Bei einer Anderung der Rechts-
lage kann dem Vorbenutzer - anders als in Fallen, in denen sich die Benutzung
auf ein eintragungsfahiges Zeichen bezieht - gerade nicht vorgehalten werden, er
habe es versdumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden (vgl. BGH GRUR 2004,
510, 511 ,S100%).

Der Senat ist davon Uberzeugt, dass die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der An-

meldung der angegriffenen Marke eine hinreichende Kenntnis von dem schutz-
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wirdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung ,S100“ hatte. An den
Nachweis solcher Kenntnis durfen keine hohen Anforderungen gestellt werden
(Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 436; vgl. auch 6sterrOGH OBI. 2000,
25, 28 ,Pinkplus”; Helm, GRUR 1996, 593, 598; jeweils auch zur Behinderungsab-
sicht). Es handelt sich hierbei um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, dessen
Vorliegen regelmaRig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt
werden kann (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O.).

Die Antragsgegnerin stand mit der Antragstellerin von 1984 bis 1992 in geschétftli-
chen Beziehungen, die gerade das Produkt ,S100“ zum Gegenstand hatten. Die
Geschaftsfuhrer der Beteiligten, G... und W..., unterhielten hierbei,

wie die im Verfahren vorgelegte Korrespondenz erkennen lasst, guten personli-
chen Kontakt. Nach der Lebenserfahrung muss davon ausgegangen werden, dass
die Antragsgegnerin zumindest in groben Ziigen Kenntnis davon hatte, in welchem
Umfang das Produkt ,S100“ von der Antragstellerin in Deutschland vermarktet
wurde. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass zwischen der Beendi-
gung der Zusammenarbeit der Beteiligten und der Anmeldung der streitbefange-
nen Marke mehr als zwei Jahre lagen. Bei dem Markt in Deutschland handelt es
sich um den heimischen Markt der Antragstellerin. Die Antragsgegnerin konnte
nicht in Zweifel dartber sein, dass die Antragstellerin vor allem in diesem Markt ihr
Produkt ,S100“ absetzen wirde.

Die Anmeldung der streitbefangenen Marke betraf zudem ein mit dem vorbenutz-
ten Kennzeichen der Antragstellerin identisches Zeichen fir Waren, die — hinsicht-
lich der Klasse 3 — mit denen identisch bzw. unproblematisch ahnlich sind, fur wel-
che die vorbenutzte Kennzeichnung eingesetzt wurde. Wegen der weiteren von
der angegriffenen Marke erfassten Waren der Klasse 21 (Reinigungs-, Pflege-,
Wasch- und Poliertiicher und —Schwamme fiir Fahrzeuge) besteht jedenfalls Ahn-
lichkeit unter dem Gesichtspunkt sich ergdnzender Waren (vgl. EuGH
GRUR 1998, 922, 923 (Rn. 23) ,Canon“, BGH GRUR 1999, 731, 733 ,Canon II*
GRUR 1999, 496, 497 f. ,TIFFANY®").
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Die angegriffene Marke ist von der Antragsgegnerin auch mit dem Ziel einer St6-

rung des Besitzstandes der Antragstellerin angemeldet worden.

Dieser Einschéatzung steht nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin ausdrticklich
auf eine Geltendmachung von Unterlassungsanspriichen aus der (zeitrangélteren)
streitbefangenen Marke gegen die Antragstellerin verzichtet hat und eine friedliche
Koexistenz der beiderseitigen Marken anstrebt. Eine Besitzstandsstorung kann
nicht nur in der mit der Austibung von Verbotsrechten verbundenen Sperrwirkung
liegen. Es genugt vielmehr, dass die Antragstellerin vorliegend gezwungen waére,
es hinzunehmen, dass Konkurrenzware in Deutschland mit der Marke ,,S100“ ge-
kennzeichnet wird. Es bedarf keiner naheren Ausfihrungen, dass in dem Vertrieb
eines identisch gekennzeichneten Konkurrenzprodukts auf demselben Markt eine
massive Beeintrachtigung ihres Besitzstandes liegen wirde. Zugleich zeigt sich
am bisherigen Vorgehen der Antragsgegnerin, dass sie durchaus willens war und
ist, nach Maoglichkeit die ihr aufgrund der streitbefangenen Marke zustehende
Rechtsmacht auszuschodpfen. Die Antragsgegnerin hat selbst eingerdumt, dass
sie, sobald absehbar wurde, dass nunmehr auch Buchstaben-Zahlen-Marken
ohne Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung einer Eintragung zugénglich sein
wurden, die Marke ,S100“ anmeldete, um sich gegeniber etwaigen Verbotsrech-
ten aus zukunftigen Marken der Antragstellerin abzusichern. In diesem Zusam-
menhang ist auch von Bedeutung, dass die Antragsgegnerin nicht zdgerte, der
H2... Company, Inc., in dem Freilizenzvertrag vom

18./20. September 1996 das Recht einzuraumen, die von ihr in den USA bezoge-
nen Motorradreiniger in Deutschland unter der Bezeichnung ,,S100“ zu vertreiben.

Die Antragsgegnerin kann sich schlie3lich auch nicht darauf berufen, dass sie ein
eigenes schitzenswertes Interesse an der streitbefangenen Marke habe, um ihren
Warenbezug von einem anderen deutschen Hersteller von Motorradreinigern mar-

kenrechtlich gegen die Antragstellerin abzusichern.
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Selbstverstandlich ist es der Antragsgegnerin unbenommen, einen Motorradreini-
ger aus Deutschland zu beziehen. Zweifel bestehen aber, ob die Antragsgegnerin
in Anbetracht des schitzenwtrdigen Besitzstandes der Antragstellerin ein berech-
tigtes Interesse daran haben kann, die Konkurrenzware gerade in Deutschland mit
der Marke ,S100“ kennzeichnen zu dirfen. Die Kennzeichnung kénnte genauso
gut in den USA vorgenommen werden, wobei ein hierdurch verursachter Mehr-

aufwand der Antragsgegnerin durchaus zumutbar erschiene.

DarlUber hinaus kann die Antragsgegnerin auch nicht mit der Auffassung durch-
dringen, es sei fur sie unzumutbar, fur den Markt in Deutschland auf das vorlie-
gende Zeichen ,S100“ zu verzichten, nachdem sie in vielen anderen Landern In-
haberin entsprechender Marken sei. Grundsatzlich kénnen Umstande, die die
Verhaltnisse einer Markenbenutzung im Ausland betreffen, fir den Erwerb eines
schutzwirdigen, inlandischen Besitzstandes von Bedeutung sein (vgl. Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 21 Rn. 40 f.). In diesem Sinne sind der Hinweis
der Antragsgegnerin auf ihre global agierende Abnehmerin, namlich die H3...,

und der Hinweis, dass die vorliegende Prifung der Bésglaubig-

keit nur im Rahmen eines ,internationalen Entscheidungseinklangs® beurteilt wer-
den konne, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Wie sich allerdings aus
dem beispielsweise in der Regelung des § 21 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck
kommenden, allgemeinen Grundgedanken ergibt, ist der Erwerb einer schitzens-
werte Rechtsposition dann nicht moéglich, wenn die Rechte aus einer Anmeldung
hergeleitet werden, die in bosglaubiger Weise vorgenommen wurde. Unerheblich
ist daher auch der Umstand, dass sich die Antragsgegnerin bereits vor Jahren mit
Billigung der Antragstellerin in den USA, Kanada und zahlreichen anderen Lan-
dern die Rechte an der Kennzeichnung ,S100“ gesichert hat und nunmehr im gro-
Ren Stil - insbesondere auch mit Ricksicht auf das Internet - eine einheitliche
Kennzeichnung der gleichen Produkte vornehmen mdchte. Entscheidend ist viel-
mehr, dass ein Interesse dann nicht beriicksichtigt werden darf, wenn die Gefahr
besteht, dass die Stellung des Markeninhabers dazu benutzt wird, weitere Vorteile

aus der Eintragung zu ziehen, fir die ein berechtigtes Interesse nicht mehr geltend
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gemacht werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 512 ,S100%). Von dieser Ge-
fahr muss zugunsten der Antragstellerin ausgegangen werden. Die streitbefan-
gene Marke der Antragsgegnerin verleiht dieser eine Rechtsmacht, die erheblich
Uber das hinausgeht, was sie als Grund fur ihr angefiihrtes Interesse an der mar-
kenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland
vorgetragen hat. Der zusatzlich vorhandene Wille der Antragsgegnerin, diese
Rechtsmacht auch gegenuber der Antragsgegnerin auszuiben, muss daher letzt-
lich dazu fuhren, dass sie aus ihren grundsatzlich nachvollziehbaren wirtschatftli-
chen Interessen keinen Rechtfertigungsgrund fir den Fortbestand ihrer Marke

ableiten kann.

Hiermit im Zusammenhang steht die Einschétzung, dass sich die Antragsgegnerin
auch nicht auf eine Verwirkung des von der Antragstellerin geltend gemachten
Léschungsanspruchs berufen kann. Wie sich aus 8§ 21 Abs. 4 MarkenG ergibt,
kann neben den spezialgesetzlich geregelten Verwirkungstatbestanden auch auf
allgemeine Grundséatze uber die Verwirkung von Ansprichen zurtickgegriffen wer-
den. Die Verwirkung von Anspriichen setzt im Wesentlichen voraus, dass der
Verletzter durch eine langer andauernde redliche und ungestdrte Benutzung eines
Kennzeichens selbst einen wertvollen Besitzstand erworben hat und dieser Be-
sitzstand sich aufgrund eines durch Untatigkeit des Kennzeicheninhabers hervor-
gerufenen Vertrauenstatbestand gebildet haben muss (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 8. Aufl., 8 21 Rn. 36 ff.). Bereits die zuletzt genannte Voraussetzung ist vor-
liegend nicht gegeben. Die rechtskraftig abgeschlossenen Ldéschungsverfahren,
die die Antragstellerin im Jahr 1996 gegen die parallelen Wortmarken Nummer
2905136 ,S100“ und Nummer 2905 137 ,P21S* der Antragsgegnerin ange-
strengt hatte, zeigen, dass die Antragsgegnerin nicht ernsthaft mit der Untatigkeit
der Antragstellerin  gegentber der vorliegend streitgegenstandlichen
Wort-/Bildmarke ,S100“ rechnen konnte. Dagegen ist das voribergehende Unt&-
tigbleiben der Antragstellerin insoweit gerechtfertigt, als die Antragstellerin ohne
weiteres den rechtskraftigen Abschluss der beiden oben genannten Léschungs-

verfahren, Uber die der BGH im Wege von Rechtsbeschwerden zu befinden hatte
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(vgl. Beschlisse des BGH vom 30. Oktober 2003 — Az. | ZB 8/01 und | ZB 9/01 -,
letzterer veréffentlicht in GRUR 2004, 510 ff. ,S100%), abwarten durfte.

Nicht gefolgt werden kann die Antragsgegnerin auch insoweit, als sie als Belege
fur die Richtigkeit des Verwirkungsgedankens das Urteil des Obergerichts des
Kantons Bern vom 16. November 2004 und das des schweizerischen Bundesge-
richts vom 30. Juni 2005 anfiihrt. Der den Urteilen zugrunde liegende Sachverhalt
unterscheidet sich deutlich vom vorliegenden und auch von jenen Sachverhalten,
Uber die Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof im Rahmen der beiden
oben genannten friheren Léschungsverfahren zu befinden hatten. Im Zusammen-
hang mit der Verwirkungsfrage, hat das Obergericht des Kantons Bern selbst auf
den wesentlichen tatbestandlichen Unterschied hingewiesen, namlich dass sich
die Antragstellerin - anders als in der Schweiz - in ihrem deutschen ,Heimatmarkt”
ab der zweiten Halfte der 90er Jahre durchaus gegen die Eintragung der von ihr

verwendeten Kennzeichen zur Wehr gesetzt habe.

Nach alledem hat die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der streitbefangenen
Marke ,S100“ wettbewerbswidrig und damit bdsglaubig gehandelt. In diesem Fall
entspricht es der Billigkeit, ihr neben den Kosten des patentamtlichen Verfahrens
auch die des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG;
vgl. hierzu Strébele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8§ 71 Rn. 14).

Strobele Kirschneck Eisenrauch
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