27 W (pat) 186/03 Verkindet am
8. Juni 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 07 736 S 283/01 L&

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 8. Juni 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer, des Richters Dr. van Raden sowie der Richterin Prietzel-
Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Antragstellerin hat am 21. November 2001 die Ldschung der am 21. Au-
gust 1999 im Register fur

.Elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten;
Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild; Datenverarbeitungsgerate und Computer; Werbung, Geschéfts-
fuhrung, Unternehmensverwaltung, Bulroarbeiten; Rechtsberatung
und Vertretung, wissenschaftliche und industrielle Forschung, Erstel-

len von Programmen fir die Datenverarbeitung”

eingetragenen Wortmarke

~SPIONLADEN®

wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse beantragt.

Der Antrag wurde von der Markenabteilung mit Einschreiben an die im Register

eingetragene S... GmbH Abhorschutz und Uberwachungstechnik  (im



Folgenden: S... GmbH) unter der dort vermerkten Anschrift Ubersandt.
Nachdem das Einschreiben an das Patentamt zurlickgeleitet worden war, sandte
dieses den Antrag mit Einschreiben vom 24. Januar 2002 an eine uber die Deut-
sche Telekom ermittelte Adresse, unter der damals tatsachlich der (jetzige) Mar-
keninhaber sein Geschaft mit der Bezeichnung ,Spionladen” betrieb. Uber das
Vermogen der Markeninhaberin war bereits mit Beschluss des Amtsgerichts Stutt-
gart vom 11. September 2000 das Insolvenzverfahren erdffnet worden. Mit Schrei-
ben vom 20. Marz 2002, beim Patentamt eingegangen am 23. Marz 2002, legte
der jetzige Markeninhaber gegen den Ldschungsantrag unter gleichzeitiger Bean-
tragung der Umschreibung der Marke auf sich Widerspruch ein. Den Umschrei-
bungsantrag begrindete er mit dem Erwerb der Marke von einem
B..., der wiederum Rechtsnachfolger der im Register
eingetragenen Inhaberin S... GmbH sei, und legte hierzu von dem
friheren Geschaftsfihrer der S... GmbH sowie von B...
unter dem 15. Juli 2002 unterzeichnete Erklarungen vor, die auszugsweise wie

folgt lauten:

.Hiermit bestatige ich S1..., ehemaliger Geschaftsfuhrer
der S... GmbH, dass ich die Nutzungsrechte bzw. die Marke
Nr. 396 07 736.6/09 (SPIONLADEN) am 30. Mai 2000 der Fa.
B..., Bl..str. in W... (aktuelle Adresse) Uberlas-

sen bzw. Ubertragen habe.

(gez.) S1...

Hiermit bestatige ich B..., (...) dass ich die Nutzungs-
rechte der Marke Nr.396 07 736.6/09 (SPIONLADEN) am
30. Mai 2000 von der Firma S... GmbH (...) erworben habe,
und der Fa. Y..., (...) zur Nutzung Uber-

lassen habe. (...)



(gez.) B...

Hiermit Ubertrage ich B... (-..) die Marke
Nr. 396 07 736.6/09 (SPIONLADEN) an die Fa.
Y... (...)

(gez.) B...".

Die Umschreibung der angegriffenen Marke auf den jetzigen Markeninhaber
wurde am 1. August 2002 im Register vermerkt.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den LO-
schungsantrag mit dem angegriffenen Beschluss vom 1. Marz 2003 zurtickgewie-
sen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, die angegriffene Marke sei sowohl im
Eintragungszeitpunkt als auch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den LO-
schungsantrag als unterscheidungskraftig, nicht freihaltebedurftig und nicht tau-
schend anzusehen gewesen. Der Begriff ,SPIONLADEN" sei- anders als seine
Einzelbestandteile ,Spion“ und ,Laden” — kein gebrauchliches Wort der deutschen
Sprache, Es sei zudem nicht sprachregelgerecht, sondern ungewdhnlich gebildet,
da es richtig ,Spionageladen” heil3en musse. Die Bedeutung sei verschwommen;
es bedurfe daher einigen Nachdenkens um herauszufinden, was unter einem Spi-
onladen zu verstehen sei; hierzu neige der Verkehr aber nicht. Die angegriffene
Marke beschreibe nicht die beanspruchten Waren, sondern gebe allenfalls einen
Hinweis auf deren Verkaufsstatte. Dasselbe gelte auch fir die beanspruchten
Dienstleistungen, zu denen die mégliche Bedeutung des Wortes ,SPIONLADEN*
noch sehr viel weiter entfernt sei. Gegen die Schutzfahigkeit der angegriffenen
Marke sprachen auch nicht die Beanstandungen von &hnlichen Anmeldungen des
Geschaftsfuhrers der Antragstellerin durch die Markenstelle, da diese mit der hier
in Rede stehenden Marke nicht zu vergleichen seien. Da der Léschungsantrag
unbegrindet sei, bestehe auch kein Grund zu der ebenfalls beantragten Ruck-
zahlung der Léschungsantragsgebuihr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie halt den Wider-

spruch des Markeninhabers fur unzuldssig, da er zum Zeitpunkt des Widerspruchs



im Register nicht als Inhaber der Marke eingetragen gewesen sei und diese auch
nicht spater erworben habe. Nach den vorgelegten Erklarungen seien ihm lediglich
einfache Nutzungsrechte Ubertragen worden. Weiter ist sie der Auffassung, die
Marke sei l6schungsreif, weil sie nicht unterscheidungskraftig und freihaltungsbe-
durftig sei und daher nicht hatte eingetragen werden durfen.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke
~SPIONLADEN" zu l6schen, hilfsweise die Zurlickverweisung an
das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchfiihrung des L6-

schungsverfahrens.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er verteidigt seine Berechtigung zum Widerspruch unter Hinweis auf eine be-
hauptete miindliche, jedenfalls aber spatere schriftliche Ubertragung der Marke
auf ihn und halt die angegriffene Entscheidung der Markenstelle auch in der Sa-

che selbst fiir zutreffend.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begrindet. Die Markenstelle hat die gemaR
8 50 Abs. 1 Nr. 3 beantragte Loschung der Marke zu Recht abgelehnt.

1. Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist die angegriffene Marke nicht bereits
deshalb zu l6schen, weil es an der Voraussetzung eines gemal? § 54 Abs. 2
Satz 2 MarkenG zulassigen Widerspruchs gegen den Léschungsantrag fehlt. Die
Markenabteilung hat den Léschungsantrag mit Einschreiben vom 17. Dezem-
ber 2001 an die im Register eingetragene S... GmbH gesandt und nach
Unzustellbarkeit dieses Einschreibens einen nochmaligen Zustellungsversuch an



die Uber die Deutsche Telekom ermittelte Adresse E...strale in
S2..." gerichtet, ohne davon Kenntnis zu haben, dass die eingetragene Marke-
ninhaberin, Gber deren Vermogen bereits mit Beschluss des Amtsgerichts vom
11. September 2000 das Insolvenzverfahren erdffnet worden war, unter beiden
Zustellungsadressen keinen Geschéftsbetrieb mehr unterhielt. Tatsachlich betrieb
unter der Adresse E...stral3e der jetzige Markeninhaber, dem der LG-
schungsantrag ubergeben worden ist, seinen als ,Spionladen* bezeichneten Ge-
schaftsbetrieb. Damit ist die gemald § 28 Abs. 3 MarkenG notwendige Zustellung
des Loschungsantrags an die eingetragene Markeninhaberin nicht wirksam erfolgt
und folglich die zweimonatige Frist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht in Lauf
gesetzt worden. Daher konnte der Widerspruch in dem anhéngigen Ldschungs-

verfahren noch jederzeit erklart werden.

Der wvon Y..., dem jetzigen Markeninhaber, mit Schriftsatz vom
20. Méarz 2002 unter gleichzeitiger Beantragung der Umschreibung der angegriffe-
nen Marke auf sich erklarte Widerspruch gegen den ihm zugeleiteten Loschungs-
antrag mag zwar nicht wirksam gewesen sein, weil - ungeachtet der formellen Wi-
derspruchsberechtigung von Y... gemdl 828 Abs.2 Satzl MarkenG -
seine materielle Rechtsinhaberschaft im damaligen Zeitpunkt im Hinblick auf die
erst nachfolgend, und zwar unter dem 15. Juli 2002 abgegebenen Ubertragungs-
erklarungen des Geschaéftsfihrers der S... GmbH und des
B... widerlegt erscheint. Aus den Ubertragungserklarungen ergibt sich aber in
Verbindung mit dem Inhalt des von der Antragstellerin vorgelegten Dokuments
vom 30. Mai 2000 mit der Uberschrift ,Kaufvertrag® zur Uberzeugung des be-
schlieBenden Senats, dass der jetzige Markeninhaber jedenfalls seit dem 15. Ju-
li 2002 materiell berechtigter Inhaber der angegriffenen Marke war und daher als

Rechtsnachfolger widerspruchsberechtigt ist.

Ursprungliche Markeninhaberin war unstreitig die S... GmbH. Diese hat
die Rechte an der Marke, und zwar vor Eréffnung des Insolvenzverfahrens uber

das Vermobgen der S...GmbH am 11. September 2000, namlich bereits



mit Erklarung vom 30. Mai 2000, auf B... Ubertragen. Dieser hat die
Marke wiederum am 15. Juli 2002 an den jetzigen Markeninhaber Ubertragen. Die
zur Darlegung der Rechtekette notwendigen Willenserklarungen der beteiligten
Personen ergeben sich zwar nicht schon ohne weiteres und zweifelsfrei aus den
von dem jetzigen Markeninhaber im Original vorgelegten schriftlichen Erklarungen,
die jeweils am 15. Juli 2002 seitens des ehemaligen Geschaftsfuhrers der
S...GmbH, S1..., und des Zwischenerwerbers B... abgegeben wor-
den sind. Aus der genannten Erklarung des S1... lasst sich namlich nicht zwei-
felsfrei entnehmen, ob er, wie dort behauptet, als Geschaftsfuhrer der
S... GmbH die Marke selbst oder lediglich die Nutzungsrechte an der
Marke auf B... Ubertragen wollte, denn in der Erklarung vom 15. Ju-
li 2002 ist - nicht widerspruchsfrei - einerseits die Rede von der Ubertragung der
Marke selbst und andererseits von einem — in rechtlicher Hinsicht davon zu unter-
scheidenden — Erwerb der bloRen Nutzungsrechte an der Marke, die den Nut-
zungsberechtigten zu einer Weiterubertragung der Marke nicht berechtigen wiirde.
Die rechtswirksame Ubertragung der Rechte an der Marke durch die S...
GmbH auf B... am 30.Mai2000 ergibt sich jedoch in der Gesamt-
schau der Erklarungen vom 15. Juli 2002 mit dem von der Antragstellerin vorge-
legten, lediglich von dem ehemaligen Geschaftsfihrer der S... GmbH am
30. Mai 2000 unterzeichneten Kaufvertrag zwischen jenem Unternehmen und
B.... Dieser Kaufvertrag enthalt unter Nr.3 Willenserklarungen betref-
fend die VerauRerung und Ubertragung der hier zur Beurteilung stehenden Marke
seitens der damaligen Markeninhaberin auf B.... Bei verstandiger
Wirdigung der Gesamtheit der vorgelegten Dokumente ergibt sich unter Beruck-
sichtigung des wirklichen bzw. mutmalflichen Willens der Vertragsparteien, dass
die S... GmbH bereits in dem genannten Kaufvertrag am 30. Mai 2000
eine Einigung mit B... (Uber den Verkauf und die Ubertragung der
Marke erzielt hat. Wenngleich ein von beiden vertragsschlie3enden Parteien un-
terzeichnetes Exemplar des Vertrages nicht vorgelegt worden ist, ergibt sich ein
Rechtsbindungswille auch des B... betreffend die Erklarungen vom

30. Mai 2000 mit hinreichender Sicherheit jedenfalls aus seiner vom jetzigen Mar-



keninhaber eingereichten Erklarung vom 17. Juli 2002, in der er bestatigt, dass er
am 30. Mai 2000 die ,Nutzungsrechte® an der Marke von der S... GmbH
erworben habe. Soweit B... dort unter Bezugnahme auf die an dem genannten
Tage gefiihrten Verhandlungen entgegen dem Vertragstext nur die Ubertragung
von ,Nutzungsrechten* erwahnt, ist davon auszugehen, dass es sich insoweit um
eine unschadliche Falschbezeichnung eines juristischen Laien handelt, wéhrend
der Vertragstext den tatsachlichen Willen der vertragsschlie3enden Parteien,
namlich (u.a.) die Ubertragung der Marke selbst, wiedergibt. Ebenfalls mit Erkla-
rung vom 17. Juli 2002 hat der Zwischenerwerber B... die Marke wiederum an
den jetzigen Markeninhaber abgetreten, der die Abtretung zwar nicht schriftlich
angenommen hat, wohl aber in der Folge seinen Willen zur Ausubung seiner ma-
teriellen Befugnisse an der Marke durch den erfolgreichen Umschreibungsantrag
und die Verteidigung der Marke gegen den Ldschungsantrag wahrend des ge-
samten Loschungsverfahrens eindeutig zum Ausdruck gebracht hat. Es ist daher
von einem wirksamen Widerspruch gemal3 § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auszuge-

hen.

2. Der Loschungsantrag ist von der Markenabteilung zu Recht zurtickgewiesen
worden. Es besteht aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt Veranlassung, die
eingetragene Marke zu loschen. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin
greift der Loschungsgrund des 8 50 Abs. 1 Nr.3 MarkenG nicht ein, weil die
angegriffene Marke nicht entgegen der Vorschrift des 8§ 8 MarkenG eingetragen
worden ist. Die Marke ,SPIONLADEN" ist vielmehr unterscheidungskraftig und
nicht freihaltungsbedurftig, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

Gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kdonnen Marken nicht eingetragen werden, de-
nen fur die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage
stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als
Unterscheidungsmittel fir die von der Ware erfassten Waren oder Dienstleistun-

gen eines Unternehmens gegentuber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu



werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 — St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 — Un-
ter Uns). Dabei ist grundsatzlich von einem grof3ztigigen Mal3stab auszugehen,
d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutz-
hindernis zu tUberwinden. Kann einer Wortmarke ein fur die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffs-
inhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um ein gebrauchliches
Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa
auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als
solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt ihr die Un-
terscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 - FOR YOU; WRP 1999,
1167, 1168 - YES; GRUR 2002, 64, 65 — INDIVIDUELLE; 2002, 816, 817 — Bonus
I); Strébele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 8 Rn. 70 m.w.N.).

Nach diesen Grundsatzen ist der angegriffenen Marke fur die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen eine gerade noch ausreichende geringe Unterschei-
dungskraft zuzusprechen. Es handelt sich um eine sog. sprechende Marke. Sie
weist eine Wortbildung auf, die zwar einen deutlichen Bezug auf die unter ihr
vertriebenen Waren und angebotenen Dienstleistungen nimmt. Sie ist dennoch
nicht als rein beschreibend anzusehen, weil sie einen gewissen sprachlichen Witz
besitzt, den die angesprochenen Verkehrskreise auch erkennen. Zu den ange-
sprochenen Verkehrskreisen sind, was die Antragstellerin als solches nicht in
Abrede stellt, so gut wie ausschlie3lich Privatpersonen oder Unternehmen zu
zahlen, die die unentdeckte Beobachtung oder Uberwachung von Personen oder
Ausforschung von Gegenstanden oder Sachverhalten zu ihrem eigenen Schutz
bzw. Nutzen beabsichtigen und zu diesen Zwecken die unter der Marke ,Spion-
laden” vertriebenen Waren erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen
wollen. Diese Verkehrskreise werden — anders als bei der eindeutigen Bezug-
nahme der ins Auge gefassten Abnehmerkreise etwa bei den Bezeichnungen
.Handwerkerladen*, ,Musikerladen“ oder ,Jagerladen”, die herkdbmmliche Berufs-
bezeichnungen enthalten — in prosaischer Form als ,Spione" angesprochen. Einer

derartigen ,Berufsgruppe” sind die angesprochenen Verkehrskreise aber nicht
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zuzurechnen. Spione sind laut DUDEN ,heimliche Kundschafter®. Derartige
Personen gehen nach Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise nicht etwa
einer Tatigkeit wie ein Detektiv nach, der einem in der Regel wenigstens gerade
noch anzuerkennenden schitzenswerten Interesse seines Auftraggebers dient.
Spione verrichten nach dem allgemeinen Verstandnis vielmehr eine — regelméaRig
unter Anwendung illegaler Mittel und Wege zu illegalen Zwecken und damit meist
strafrechtlich relevante — Spionagetatigkeit im Sinne einer heimlichen Kund-
schaftertatigkeit zum - wenn nicht beabsichtigten, so aber doch in Kauf
genommenen — beachtlichen Schaden des von ihnen Beobachteten. Ihre
JArbeitsmittel* und das dazugehdrige Know-how werden sie nicht in einem
erkennbar konventionell betriebenen und von den dazu gesetzlich berufenen
Personen jederzeit revisiblen Geschaft wie das von dem Markeninhaber be-
triebenen erwerben, sondern hierzu jedenfalls bevorzugt illegale und ver-
schwiegene, wenn nicht gar geheime Beschaffungskanale benutzen. Ebenso
wenig wie in einem ,Spionladen” Spione im erdrterten Sinne anzutreffen sein
werden, wirde nach der Verkehrsauffassung in dem vergleichbaren Fall der
Benennung einer auf den Vertrieb von Kriminalromanen spezialisierten Buch-
handlung mit der Geschaftsbezeichnung ,Mdrderladen” erwartet werden, dass dort
potenzielle Morder als Abnehmerkreise angesprochen wirden oder dort gar Kon-
takt zu potenziellen Mordern aufgenommen werden konnte. Eher vergleichbar ist
die angegriffene Marke der Bezeichnung ,Wildschitzladen® fur Jagdbedarf, die
eine nicht gangige Bezeichnung fur der Jagd nachgehende Personen in prosai-

scher Form darstellt.

Das nach den vorgelegten Unterlagen (Internet-Seite) erkennbare Marketing der
Markeninhabers bestétigt diese Auffassung insofern, als illegale Waren oder
Dienstleistungen, die etwa den ,echten” Spion zur Begehung eines strafrechtlich
relevanten Geheimnisverrats oder einer anderen strafbewehrten Verletzung des
vertraulich gesprochen Wortes oder des Rechtes am eigenen Bild interessieren
konnten, um im Geheimen erfolgreich tétig zu werden, gerade nicht beworben

werden.
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Die beantragte Léschung kann auch nicht erfolgreich auf ein etwaiges Freihal-
tungsbedurfnis gestiutzt werden, 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es ist weder vorgetra-
gen noch sonst ersichtlich, dass das Wort ,Spionladen” zur Zeit von anderen Per-
sonen als dem Markeninhaber selbst oder mit ihm verbundenen Unternehmen be-
nutzt wird. Zwar ist auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund kon-
kreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukulnftiges Frei-
haltungsbedurfnis zu bertcksichtigen (BGH, GRUR 1998, 813, 814 — CHANGE).
Es ist aber mangels konkreter Anhaltspunkte nicht erkennbar, dass Mitbewerber
des Markeninhabers im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke zur Be-
schreibung von Waren der geschitzten Art auf die Verwendung der Bezeichnung
~SPIONLADEN" angewiesen gewesen waren. Dagegen sprechen - abgesehen
von ihrer begrifflichen Eigentiimlichkeit im deutschsprachigen Raum — auch die
Grundsatze der von der Markenabteilung zutreffend herangezogenen ,HOUSE OF
BLUES"-Entscheidung (vgl. BGH GRUR 1999, 989).

Die angegriffene Marke ist auch in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen
nicht zu einer Beschreibung ihres Gegenstands oder Inhalts geeignet, denn der
Begriff ,Spionladen* weist — wie im tbrigen auch von der Antragstellerin nicht n&-
her dargetan - keinen erkennbaren Sachbezug zu einem Unternehmen auf, das
Werbung fur Dritte erbringt oder sich mit Geschéftsfihrung, Unternehmensver-
waltung, Blroarbeiten, Rechtsberatung, wissenschaftlicher Forschung oder dem

Erstellen von Programmen fur Dritte befasst.
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Es sind keine Grinde ersichtlich, von dem Grundsatz des 8 71 Abs. 1 S. 2 Mar-

kenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Dr. Schermer Dr. van Raden Prietzel-Funk

Na



	Gründe

