26 W (pat) 32/08 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 22. Mai 2009

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 304 44 026.4 S 81/07 L0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 11. Marz 2009 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

I. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Il. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens zu tragen.

Grinde

Die Antragstellerin hat am 6. Februar 2007 die Loschung der am 29. Juli 2004 an-
gemeldeten und am 4. Oktober 2004 fur die Waren

.Kohlensdurehaltige und kohlensaurefreie Mineralwéasser; alkoholfreie
Getranke; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung von Getréan-
ken*

eingetragenen Wortmarke 304 44 026

Hamidiye

nach 8§ 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil die Antragsgegnerin bei der Anmeldung

bdsglaubig gewesen sei.



Die Antragsgegnerin hat der Léschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2

MarkenG widersprochen.

Mit Beschluss vom 17. Januar 2008 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die Léschung der angegriffenen Marke angeordnet und
der Antragsgegnerin die Kosten des Loschungsverfahrens auferlegt. Zur Begrin-
dung hat sie ausgefihrt, die Antragsgegnerin sei bei der Anmeldung der verfah-
rensgegenstandlichen Marke boésglaubig gewesen. Dieser sei ndmlich aufgrund
von mit der Antragstellerin vor der Markenanmeldung im Frihjahr 2004 gefihrten,
letztlich aber gescheiterten Verhandlungen Uber eine beiderseitige Kooperation
bekannt gewesen, dass die Antragstellerin bereits vor der Markenanmeldung be-
absichtigt habe, ihre in der Turkei seit Jahren bekannte Marke ,Hamidiye* auf dem
deutschen Markt einzufiihren. Diesen Marktzutritt zu verhindern oder jedenfalls zu
erschweren sei tragendes Motiv der Antragsgegnerin bei der Anmeldung der an-
gegriffenen Marke gewesen. Die Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zeige
sich auch darin, dass sie der Antragstellerin die streitgegenstandliche Marke zu
einem Preis von € ... zum Kauf angeboten und Geschaftspartnern der

Antragstellerin im Inland aufgrund ihrer Rechtsposition als Markeninhaberin ge-
richtlich zu untersagen versucht habe, die Geschaftsbezeichnung ,Hamidiye“ zu
fuhren. Dass die Antragsgegnerin mit der verfahrensgegenstandlichen Marke ge-
kennzeichnete Produkte aktuell auf dem inlandischen Markt anbiete, stehe ihrer

Behinderungsabsicht im Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht entgegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur
Begriindung tragt sie vor: lhr hatten vor der Markenanmeldung keine Hinweise
vorgelegen, dass die Antragstellerin die Absicht verfolgt habe, das Zeichen
.Hamidiye“ als Herkunftshinweis auf ihr Unternehmen im Inland zu verwenden.
Vielmehr habe die Antragstellerin im Laufe der gefuhrten Verhandlungen zu er-
kennen gegeben, am deutschen Markt kein Interesse zu haben. Der angegriffenen
Entscheidung kdnne auch nicht darin gefolgt werden, dass die Antragstellerin be-

reits vor der Markenanmeldung Vertriebshandlungen im Inland getétigt habe.



Vielmehr habe sie der Antragstellerin einen Lieferauftrag erteilt, weil sie, die An-
tragsgegnerin, die importierte Ware selbst auf eigene Rechnung im Inland vertrei-
ben wollte. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Abbruch der Vertragsver-
handlungen und der Markenanmeldung sei nicht geeignet, den von der Antrag-
stellerin erhobenen Vorwurf der Bosglaubigkeit zu belegen. Vielmehr zeige die
Untatigkeit der Antragstellerin nach erfolglosem Abschluss der mit ihr geflhrten
Gespréache, dass die Antragstellerin kein Interesse gehabt habe, durch eine Mar-
kenanmeldung im Inland ihre Rechtsposition zu starken. Die Zeichenwahl
.Hamidiye" gehe Uberdies auf den Vornamen der Groldmutter des Geschéftsfih-
rers der Antragsgegnerin ,Hamide" zurtick und sei nur zufallig mit der von der An-
tragstellerin fur ihre Produkte gewahlten Bezeichnung identisch. Ein von ihr an die
Antragstellerin gerichtetes Angebot zum entgeltlichen Erwerb der angegriffenen
Marke habe es nicht gegeben. Dass sie, die Antragsgegnerin, ihre Rechtsposition
als Markeninhaberin verteidige und gegen Verletzer gerichtlich vorgehe, kénne ihr
im hiesigen Ldoschungsverfahren nicht entgegengehalten werden. Ebenso musse
es ihr unbenommen bleiben, - wie geschehen - ihr Geschaftsfeld von der Vermitt-
lung von Zeitarbeit auf den Vertrieb von mit der Marke gekennzeichneten Produk-
ten zu erweitern, ohne sich dem Vorwurf der bdsglaubigen Markenanmeldung

auszusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 17. Januar 2008 aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihrer im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geauf3erten Auf-

fassung nach folge der geltend gemachte Ldschungsanspruch bereits aus den



durch die Vertragsverhandlungen begrindeten vorvertraglichen Beziehungen der
Parteien. Hiernach ware die Antragsgegnerin verpflichtet gewesen, die Marken-
anmeldung zu unterlassen. Jedenfalls bestehe wie von der Markenabteilung 3.4
zutreffend festgestellt der Loschungsanspruch wegen Bosglaubigkeit. In den vor
der Markenanmeldung gefiihrten Verhandlungen habe sie die Antragsgegnerin
dariber informiert, dass sie beabsichtige, das Zeichen ,Hamidiye* bei den tir-
kisch-sprachigen Verkehrskreisen in Deutschland einzufihren. Der Vorbereitung
ihres Markteintritts im Inland héatten von der Tirkei aus Uber die Niederlande und
Danemark in das Inland im August/September 2004 erfolgte erste Warenlieferun-
gen an die Antragsgegnerin gedient. Mit ihrer bodsglaubigen Markenanmeldung
habe die Antragsgegnerin nicht nur beabsichtigt, sie am Marktzutritt in Deutsch-
land zu hindern, sondern auch deren in der Turkei erworbenen guten Ruf fur ihre
wettbewerbswidrigen Ziele auszunutzen. Dies zeige der Umstand, dass die An-
tragsgegnerin das von ihr, der Antragstellerin, gelieferte Mineralwasser mit ihrem

Originaletikett ausgestattet und deren Produktwerbung tibernommen habe.

Wegen des weiteren Sachvortrags wird auf den Inhalt der Schriftsatze der Betei-

ligten und die dazu eingereichten Anlagen Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegriindet. Die angegriffene
Entscheidung der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 17. Januar 2008, die Streitmarke ,Hamidiye“ wegen Bdsglaubigkeit der An-
tragsgegnerin im Zeitpunkt der Markenanmeldung zu léschen, lasst einen
Rechtsfehler nicht erkennen. Die hiergegen von der Antragsgegnerin erhobenen

Einwande verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Entgegen ihrer Auffassung lasst sich ein Anspruch der Antragstellerin auf LO-

schung der Streitmarke allerdings nicht aus den durch die Aufnahme der Ver-



tragsverhandlungen entstandenen Rechtsbeziehungen der Parteien unter dem
Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo, vgl.
§ 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB) ableiten. Abgesehen davon, dass dem Vortrag der An-
tragstellerin nicht zu entnehmen ist, die Antragsgegnerin habe im Rahmen der
gefuhrten Kooperationsgespréache der Antragstellerin gegentber durch ihr vorver-
tragliches Verhalten ein schiitzenswertes Vertrauen dahingehend erweckt, im
Falle eines Scheiterns der Verhandlungen von einer Markenanmeldung Abstand
zu nehmen, erstreckte sich ein grundsatzlich lediglich auf Ersatz des Vertrauens-
schadens gerichteter Schadensersatzanspruch der Antragstellerin aus culpa in
contrahendo (vgl. Palandt/Grineberg, BGB, 68. Aufl. 2009, § 311 Rn. 55) im Falle
seines Bestehens nicht auf die Loschung der Streitmarke.

Es besteht jedoch - wie von der Markenabteilung 3.4 zutreffend festgestellt - der
Loschungsanspruch des § 50 Abs. 1, § 54 Abs.1 MarkenG i.V.m. 8§88 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG, so dass fur die Beschwerdeentscheidung dahingestellt bleiben
kann, ob - wie von der Antragstellerin im Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmach-
tigten vom 4. Dezember 2007 im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt im Einzelnen ausgefihrt - im Streitfall weitere gesetzliche Loschungs-

grinde in Betracht kamen.

Zwar handelt ein Markenanmelder im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht
bereits deshalb unlauter und ist insoweit bosglaubig, weil er weil3, dass ein ande-
rer dasselbe oder ein ahnliches Zeichen im Inland fur gleiche oder &hnliche Wa-
ren/Dienstleistungen benutzt, ohne hierfir einen formalen Kennzeichenschutz er-
worben zu haben. Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markengesetz
fremd (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; GRUR 2004,
510, 511 - S. 100; Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rn. 435 m. w. N.).
Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn besondere Umsténde vorliegen, welche
die Erwirkung des Markenschutzes als wettbewerbs- oder sittenwidrig erscheinen
lassen. Eine solche Beurteilung kann angezeigt sein, wenn der Anmelder weil3,

dass ein identisches oder verwechslungsfahig dhnliches Zeichen im Ausland be-



reits fir zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das auslandische Unterneh-
men die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen,
und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrangen musste (vgl. BGH
GRUR 2008, 621, 623/624 - AKADEMIKS; GRUR 1987, 292, 294 - KLINT).

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt

im angegriffenen Beschluss vom 17. Januar 2008 zutreffend bejaht.

Unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung der Rechtsanwaltin A...

vom 11. April 2007 (Anl. ASt 9 zum Schriftsatz vom 6. Juni 2007) hat die Antrag-
stellerin dargelegt, die Bezeichnung ,Hamidiye“ habe aufgrund fortlaufend erzielter
hoher Umsatzzahlen von mit dieser Kennzeichnung versehenen Produkten der
Antragstellerin zu einer hohen Verkehrsbekanntheit auf dem turkischen Markt ge-
fuhrt, die auch auf die turkische Bevdlkerung in Deutschland ausstrahle. Darlber
hinaus hat die Antragstellerin als Anl. ASt 17 einen Bescheid des Turkischen Pa-
tent-Institutes, Amt fir Marken, vorgelegt, in dem der Marke ,Hamidiye“ der Status
als eine ,im betreffenden Branchensektor allgemein bekannte, und weithin aner-

kannte Marke" zugesprochen wurde.

Ohne Erfolg beruft sich die Antragsgegnerin darauf, die Antragstellerin habe im
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke ,Hamidiye* (29. Juli 2004) we-
der beabsichtigt, diese Kennzeichnung fur die von der Antragsgegnerin angemel-
deten Waren im Inland einzufihren noch in einer fur die Entscheidung des
Rechtsstreits beachtlichen Weise hierfir entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Die Parteien unterhielten vielmehr bereits in der Phase der Verhandlungen Uber
die Einrdumung von Vertriebsrechten an ,Hamidiye“-Produkten im Fruhjahr 2004
eine Handelsbeziehung. Auf deren Grundlage erfolgten Bestellungen von mit der
Bezeichnung ,Hamidiye* gekennzeichneten Mineralwasserprodukten der Antrag-
stellerin durch die Antragsgegnerin (vgl. Lieferauftrag vom 26. Mai 2004, Anl.
ASt. 3 sowie Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungsunterlagen gemafi Anl.

ASt 12). Dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragstellerin zufolge



sollten die Waren von der Turkei aus uber die Niederlande bzw. ber Danemark
an die Antragsgegnerin nach Deutschland ausgeliefert werden. Die dem Liefer-
auftrag vom 26. Mai 2004 (vgl. Anl. ASt 3, ASt 12) zugrunde liegende Warenliefe-
rung wurde den Angaben von Rechtsanwaéltin A... in ihrer eidesstattlichen
Versicherung vom 11. April 2007 (Anl. ASt 9) zufolge Uber die turkischen Lieferan-
tinl... A.S. (nachfolgend: Lieferantin) an die Antragsgegnerin

ausgeliefert. Nachdem die Antragsgegnerin falschlicherweise am 28. Juni 2004
Zahlungen hierfur nicht an die Lieferantin, sondern an die Antragstellerin geleistet
hat, erfolgte durch letztere eine Ruckerstattung des bezahlten Betrages an die

Antragsgegnerin.

Den vorgelegten Unterlagen gemanR Anl. ASt. 3, ASt 12 und der eidesstattlichen
Versicherung von Rechtsanwaltin A... gemaf3 Anl. ASt 9 kann die An

tragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, die von der Antragstellerin auf-
tragsgemal’ ausgelieferten Produkte fur eigene geschaftliche Zwecke und auf ei-
gene Kosten erworben zu haben, somit ,Herrin des Geschéafts* gewesen zu sein.
Sie war namlich von der Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt gerade (noch) nicht
autorisiert worden, deren Produkte unter der Bezeichnung ,Hamidiye* auf dem
deutschen Markt anzubieten. Die Aufnahme von Lieferbeziehungen wahrend lau-
fender Kooperationsverhandlungen mit dem potentiellen Vertriebspartner unter-
streicht vielmehr den bereits vor der Markenanmeldung nach auf3en hin erkennbar
gewordenen Willen der Antragstellerin, selbst das Zeichen ,Hamidiye“ fur ihre Mi-
neralwasserprodukte in den inlandischen Markt einzufihren. Die ohne Bezug-
nahme auf die konkreten Umstande des Einzelfalls erfolgte Behauptung der An-
tragsgegnerin, die Antragstellerin habe erklart, kein Interesse am deutschen Markt
zu haben, entbehrt angesichts des Gesamtzusammenhangs der unstreitigen Tat-
sachen, die eine BoOsglaubigkeit indizieren, jeder tatsachlichen Grundlage und ist
nicht geeignet, eine Benutzungsabsicht der Antragstellerin vor der Markenanmel-
dung in Frage zu stellen. Ebenso wenig kann sich die Antragsgegnerin mit Erfolg
darauf berufen, gegen eine Benutzungsabsicht spreche, dass die Antragstellerin

es versaumt habe, ihrerseits rechtzeitig ihre Rechtsposition durch eine Marken-



anmeldung im Inland zu starken. Zwischen dem Abbruch der Kooperationsver-
handlungen und der Markenanmeldung durch die Antragsgegnerin ist nur eine
kurze Zeit verstrichen. Die Antragsgegnerin hat auch nicht vorgetragen, die An-
tragstellerin vorab Uber ihre Absicht, eine Marke ,Hamidiye“ anzumelden, infor-
miert zu haben. Angesichts dessen kann dem Ldschungsanspruch eine Untatig-

keit der Antragstellerin nicht entgegengehalten werden.

Die Antragsgegnerin hatte im Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke
(29. Juli 2004) auch positive Kenntnis von der Absicht der Antragstellerin, ihre
Marke ,Hamidiye" in Deutschland zu platzieren. Diese Kenntnis - an deren Nach-
weis keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O.,
88 Rn. 436 m.w. N.) - resultierte bereits aus der Aufnahme der Vertriebsver-
handlungen. Hieraus ergab sich fur die Antragsgegnerin mit hinreichender Klar-
heit, dass die Antragstellerin - die ohnehin schon Handelsbeziehungen nach den
Niederlanden und nach Danemark unterhielt - die Ausdehnung ihrer Geschéftsbe-
reichs nach Deutschland vorbereitete. Anderenfalls hétte es der angestrebten
Partnerschaft mit der Antragsgegnerin nicht bedurft. Einer Kenntnis von den Pla-
nen der Antragstellerin, ihre Tatigkeit nach Deutschland auszuweiten, konnte sich
die Antragsgegnerin aber jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Erfullung des Lieferauf-
trages vom 26. Mai 2004 (vgl. Anl. ASt 3) nicht mehr verschlie3en.

Dass die Antragsgegnerin ihrem Vorbringen zufolge bereits bei Anmeldung der
Streitmarke die Absicht verfolgt hat, ihr sich unter anderem auf den Bereich der
Arbeitnehmeriberlassung beziehendes Geschéftsfeld zu erweitern und
~-Hamidiye“-Mineralwasserprodukte vornehmlich der tirkisch-sprachigen Bevdlke-
rung in Deutschland anzubieten, steht dem Léschungsbegehren der Antragstelle-
rin nicht entgegen. Die Benutzungsabsicht der Antragsgegnerin andert nichts
daran, dass sie die Streitmarke - jedenfalls auch - in der Absicht angemeldet hat,
um den vorgesehenen Marktzutritt der Antragstellerin zu verhindern oder zumin-
dest nachhaltig zu behindern. Uber die grundsatzlich als Folge eines funktionie-

renden Wettbewerbs von einem Mitbewerber hinzunehmende Behinderung hinaus
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war die Markenanmeldung der Antragsgegnerin bei objektiver Wirdigung der Um-
stande in erster Linie auf die Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung
des Mitbewerbers und nicht auf die Forderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet
(vgl. BGH a. a. O. - AKADEMIKS, S. 624; BGH a. a. O., - The Colour of Elégance,
S. 582). Der Senat schliel3t sich diesbeziiglich den Feststellungen des Landge-
richts Hamburg in seinem als Anl. ASt 14 vorgelegten Urteil vom 12. Juni 2007
- 312 O 255/07 (dort Seiten 6 bis 9) an. Erganzend ist hierzu lediglich auszufiih-
ren, dass die Absicht, die angemeldete Streitmarke zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund sein muss.
Vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (vgl. BGH
GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Hiervon ist im Streitfall nach Vorstehen-
dem auszugehen. Durch den eigenen Benutzungswillen allein ist die Annahme der
Unlauterkeit nicht ausgeschlossen (BGH a. a. O. - AKADEMIKS, S. 624).

Nach den vorstehenden Ausfiihrungen kommt es fur die Beschwerdeentscheidung
auf die zwischen den Parteien strittige Frage, ob die Antragsgegnerin der Antrag-
stellerin die Streitmarke zu einem Preis von € ... zum Kauf angeboten

habe, nicht an. Gleiches gilt fir das Vorbringen der Antragstellerin, die Antrags-
gegnerin gehe aus der Streitmarke gegen Geschaftspartner der Antragstellerin im

Inland vor.

Auch der Einwand, die verfahrensgegenstandliche Markenanmeldung beruhe auf
dem Vornamen der GrolBmutter des Geschaftsfuhrers der Antragsgegnerin
.Hamide“ (vgl. Anl. AG 6) und lehne sich nur zufallig an die Produktbezeichnung
der Antragstellerin ,Hamidiye“ an, verhilft der Beschwerde der Antragsgegnerin
nicht zum Erfolg. Ihre diesbezigliche - strittige - Behauptung hat die Antragsgeg-
nerin nicht unter Beweis gestellt, so dass sie der Beschwerdeentscheidung nicht
zugrunde zu legen ist. Es erscheint vielmehr naheliegend, dass sich die Antrags-
gegnerin an der in der Turkei bekannten Bezeichnung ,Hamidiye* fur die Mineral-
wasserprodukte der Antragstellerin bei der Markenanmeldung orientiert hat. Zu-

dem ist die Antragsgegnerin dem Vortrag der Antragstellerin im Schriftsatz vom
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14. November 2008 zur mangelnden Plausibilitdt des Vorbringens der Antrags-

gegnerin zum Zustandekommen der Markenanmeldung nicht entgegengetreten.

Auch die von der Markenabteilung getroffene Kostenentscheidung zu Lasten der
Antragsgegnerin gemal 8 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht zu beanstanden. Da
der bdsglaubigen Markenanmeldung - wie vorstehend ausgefihrt- stets ein
rechtsmif3brauchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es
im - wie hier gegeben - Regelfall der Billigkeit, der Markeninhaberin und Gegnerin
des Loéschungsantrags die Verfahrenskosten im Falle des Unterliegens insgesamt
aufzuerlegen (vgl. BPatG GRUR 2000, 809, 812 - SSZ; Strobele/Hacker a. a. O.,
§ 71 Rn. 14).

Mithin fallen der Antragsgegnerin zuséatzlich auch die Kosten des Beschwerde-
verfahrens zur Last (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Lehner

Bb



