BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/15 Verkiindet am
11. Juni 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Markenanmeldung 30 2012 063 077.4
(hier: Antrag auf Akteneinsicht)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mundliche Verhandlung vom 11. Juni 2015 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin

Uhlmann
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zuriickgewiesen.

2. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Verfahrens aufer-
legt.

3. Der Gegenstandswert wird auf 5.000,-- € festgesetzt.

Grinde

Die Beschwerdefuihrerin und Anmelderin der am 10. Dezember 2012 unter der Re-
gisternummer 30 2012 063 077.4 zur Eintragung als Marke in das bei dem Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register angemeldeten Wortfol-
ge TRANSZENDENTALE MEDITATION wendet sich gegen die Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamtes, der Antragstellerin vor Eintragung Aktenein-

sicht in die Registerakte zu gewahren.

Die Beschwerdeflhrerin hat am 9. Januar 2014 aus dieser Markenanmeldung Wi-
derspruch gegen die am 15. Januar 2013 angemeldete und 20. August 2013 unter
der Nummer 30 2013 000 204 eingetragene Wort-/Bildmarke

TRANSZENDENTALE

AL IVIEDITATION  der Antragstellerin erhoben. Diese hat daraufhin am



12. Mérz 2014 Antrag auf Aktensicht in die Registerakte der Widerspruchsmarken-
anmeldung gestellt und vorgetragen, sie musse beflrchten, dass nach Eintragung
der angemeldeten Wortfolge Rechte gegen ihre prioritatsjingere Marke hergeleitet
wirden. Als Inhaberin der angegriffenen Marke habe sie bereits jetzt ein legitimes
Interesse daran, das bisherige Eintragungsverfahren und den sich daraus erge-
benden Schutzumfang der Markenanmeldung zu prufen.

Am 8. April 2014 teilte die auch das Widerspruchsverfahren bearbeitende Marken-
stelle fur Klasse 44 mit, dass das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung
Uber die Eintragung der Widerspruchsmarke zuriickgestellt werde.

Die Markenanmelderin ist dem Antrag auf Akteneinsicht unter Hinweis auf die Zu-
ruckstellung des Widerspruchsverfahrens entgegengetreten. Die Antragstellerin
konne ein berechtigtes Interesse an Akteneinsicht wenn Uberhaupt erst nach Ab-
schluss des Eintragungsverfahrens geltend machen. Sollte die Anmeldung zurlck-
gewiesen werden, erledige sich das Widerspruchsverfahren von selbst. Eine Ak-
teneinsicht zum jetzigen Zeitpunkt sei ohnehin noch unvollstéandig, da das Anmel-

deverfahren moglicherweise noch mehrere Instanzen durchlaufen werde.

Mit Beschlissen vom 24. Juni 2014 und 12. Dezember 2014, von denen letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 44 dem An-
trag auf Akteneinsicht stattgegeben. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, die Gel-
tendmachung von Rechten aus der Markenanmeldung berechtige zur Einsicht in
die Akten der Anmeldung, aus der der Widerspruch erhoben werde. Dies gelte
auch dann, wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt sei. Denn die formale
Kollisionslage bestehe auch bei Aussetzung fort. Die Antragstellerin habe ein be-
rechtigtes Interesse daran zu erfahren, ob die angemeldete Marke zur Eintragung
kommen werde und welchen Stand das Eintragungsverfahren habe. Sie habe
nicht zuletzt ein wirtschaftliches Interesse daran zu erfahren, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit sie ihre Marke weiter nutzen kénne oder eine Einschréankung zu er-

warten habe, die ihr Anlass gebe, ihre Markenstrategie zu Uberdenken. Ein Zuwar-



ten bis zur Eintragung sei ihr nicht zuzumuten. Demgegenuber seien fur die An-
melderin keine Nachteile aus der Akteneinsicht zu erwarten. Konkrete Anhalts-

punkte fur ein bestehendes Geheimhaltungsinteresse seien nicht dargelegt.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markenanmelderin und Antragsgeg-
nerin vom 19. Januar 2015. Sie tragt vor, die Antragstellerin habe kein berechtig-
tes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft gemacht, jedenfalls stehe ein erhebli-
ches Geheimhaltungsinteresse der Anmelderin der Akteneinsicht entgegen. Die
Gegenseite habe wahrend der Dauer der Aussetzung des Widerspruchsverfah-
rens eine Verschlechterung ihrer Position weder zu erwarten noch konkret zu be-
furchten. Es sei nicht ersichtlich, warum ihr nicht zugemutet werden kénne, den
Abschluss des Eintragungsverfahrens abzuwarten. Dem allenfalls formalen Infor-
mationsinteresse der Antragstellerin stehe das Recht der Anmelderin auf ihre in-
formationelle Selbstbestimmung aufgrund ihres verfassungsmaéafig verbirgten Per-
sonlichkeitsrechts entgegen. Dieses gestatte dem Einzelnen grundsatzlich selbst
zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persénliche Lebenssach-
verhalte preisgegeben und persénliche Daten verwendet werden dirften. Die Be-
schwerdefiihrerin habe im Erinnerungsverfahren auch diverse Geschafts- und Be-
triebsgeheimnisse vorgetragen, die als Hinderungsgrund fir die Akteneinsicht an-
erkannt seien. Sie habe umfassende Informationen Uber die Entstehungsge-
schichte, Bedeutung, bereits durchgefuhrte Verfahren sowie personliche Daten
des Griunders der Anmelderin eingereicht. Diese seien zwar zum Teil auch Uber
das Internet erhaltlich, andere Informationen betrachte die Anmelderin dagegen
als Geschafts- und Betriebsgeheimnisse, deren Einsichtnahme Dritten nicht ge-
stattet sein solle. Ferner seien in den in der Anmeldeakte befindlichen Schriftsat-
zen vom 20. August 2013 und 18. Marz 2014 interne Vorgéange angesprochen und

offen gelegt, die vertrauliche Informationen enthielten.



Die Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,

der Beschwerde stattzugeben und unter Aufhebung der ergange-
nen Beschlisse der Antragstellerin die Akteneinsicht zu verwei-

gern.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die Beschwerde zuriickzuweisen sowie

2. der Beschwerdefihrerin die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen.

Sie tragt vor, ihr berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht resultiere aus der Be-
nutzung der Anmeldung als Angriffsmittel im Widerspruchsverfahren gegen ihre in
den Wortbestandteilen identische Wort-/Bildmarke. Aus der Registerakte konnten
sich Argumente fur ihr Verteidigungsvorbringen im Widerspruchsverfahren ablei-
ten lassen. Dass der Widerspruch im Fall der Zuriickweisung der Anmeldung hin-

fallig werde, sei irrelevant.

Die Beschwerdeflhrerin habe zudem aus einer weiteren Markenanmeldung mit
dem Wortbestandteil ,Transzendentale Meditation“ Widerspruch gegen die Marke
der Antragstellerin erhoben. Daher sei die aus der Anmeldeakte ersichtliche mar-
kenrechtliche Bewertung dieses Wortbestandteils seitens des DPMA flr die Be-
schwerdegegnerin von mafRkgeblichem Interesse. Uberwiegende Geheimhaltungs-
interessen habe die Beschwerdefihrerin nicht dargelegt. Auch wenn es ihr gelin-
gen sollte, ein eventuell bestehendes Eintragungshindernis durch Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung zu udberwinden, kdnne ihr Geheimhaltungsinteresse nicht
hoher bewertet werden als das Informationsinteresse der Beschwerdegegnerin an

der Bestimmung des Schutzumfangs des Widerspruchzeichens.



Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Markenstelle hat der Antragstellerin mit zutreffender Begriindung geman
8 62 Abs. 1 MarkenG Einsicht in die Akte der Markenanmeldung gewahrt.

Gemal 8 62 Abs. 1 MarkenG gewéhrt das Patentamt Dritten Einsicht in die Akten
von Anmeldungen von Marken, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft ge-
macht wird. Nach Eintragung der Marke ist Dritten gemaR 8§ 62 Abs. 2 MarkenG
auch ohne Geltendmachung eines berechtigten Interesses Akteneinsicht zu ge-
wahren. Gemal} 8§ 62 Abs. 4 MarkenG ist die Akteneinsicht ausgeschlossen, so-
weit eine Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutzwirdige Interesse
des Betroffenen im Sinne des § 3 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes offen-

sichtlich Uberwiegt.

Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft
gemacht. Rechtsvorschriften oder offensichtlich Gberwiegende Interessen der An-

tragsgegnerin stehen diesem Interesse nicht entgegen.

Zur Begrindung des Rechts auf Akteneinsicht gentigt ein tatsachliches, insbeson-
dere wirtschaftliches Interesse (BGH GRUR 1994, 104, 105 - Akteneinsicht XIlI;
BPatG Beschluss vom 19. Juli 2011, 24 W (pat) 14/11 - HOT). Dieses ist schon
dann gegeben, wenn der Antragsteller ein verstandiges, durch die Sachlage ge-
rechtfertigtes Interesse verfolgt, das auch tatséchlicher Art sein kann und im Allge-
meinen dann vorliegen wird, wenn ein kinftiges Verhalten des Antragstellers
durch die Kenntnis vom Akteninhalt beeinflusst werden kann. Es ist nicht stets er-
forderlich, dass das Interesse nicht auf andere Weise befriedigt werden kann und

deshalb die Einsichtnahme in die Akten notwendig sein misste. Ob das geltend



gemachte Interesse berechtigt ist, ist durch Abwégung der Belange des Antrag-
stellers und des durch die Akteneinsicht Betroffenen zu ermittein.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgefthrt hat, hat derjenige, dessen Markenein-
tragung im Widerspruchsverfahren aus einer prioritatsalteren Markenanmeldung
angegriffen wird, ein berechtigtes Interesse an der Einsicht in die Akten der An-
meldung, aus der Widerspruch erhoben wird. Der Angriff auf seine Marke selbst
stellt bereits eine jedenfalls wirtschaftliche Beeintrachtigung seiner Rechtsposition
dar, da er die Verwendungsmaglichkeit seiner Marke in Frage stellt und den Mar-
keninhaber zwingt, langfristige Planungen seiner Markenstrategie zu Uberdenken
und gegebenenfalls zu korrigieren. Um derartige Entscheidungen tUber Investitio-
nen in die Marke oder eine andere Markenstrategie treffen zu kdnnen, ist eine
frihzeitige moglichst genaue Vorstellung von der Erfolgsaussicht des gegen ihn
gefuihrten Angriffs erforderlich. Diese hangt mal3geblich von Umsténden ab, die
aus der Registerakte hervorgehen kénnen, etwa von der Frage, ob die als An-
griffsmittel benutzte Anmeldung den an die Erlangung einer Prioritat geknlpften
Anforderungen gemal3 88 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 MarkenG entspricht, oder fur wel-
che Waren und Dienstleistungen die Anmeldung Aussicht auf Eintragung hat. Ein
Zuwarten bis zum Abschluss des Eintragungsverfahrens ist ihm bei dieser Sachla-
ge wirtschaftlich auch dann nicht zumutbar, wenn das Widerspruchsverfahren bis
zu diesem Zeitpunkt nicht fortgefuhrt wird, eine L6schung seiner Marke also nicht
unmittelbar bevorsteht. Dieses gemaf Art. 12 GG im Rahmen der Wettbewerbs-
freiheit geschitzte Interesse wiegt in der Regel héher als das gemafd Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs.1 GG verbiurgte Recht des Anmelders auf informationelle
Selbstbestimmung tber die fir die Anmeldung gemanR § 32 Abs. 2 MarkenG, 88 3,
5 MarkenV erforderlichen personlichen und sachlichen Daten, die meist keine be-
sondere datenrechtliche Brisanz haben. Das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung unterliegt seinerseits Schranken. Der Einzelne muss Beschrankungen
seines Rechts im Uberwiegenden Allgemeininteresse, auf gesetzlicher Grundlage
und unter Beachtung des VerhaltnismaRigkeitsgebots hinnehmen. Dabei féllt ins

Gewicht, dass das berechtigte Interesse des Antragstellers, von dem 8§ 62 Abs. 1



MarkenG die Akteneinsicht abh&éngig macht, nicht lediglich ein Individualinteresse
darstellt. Vielmehr besteht ein Allgemeininteresse daran, dass keine Marken zu
Unrecht eingetragen werden oder zu Unrecht eingetragen bleiben und dass nicht
aus eingetragenen Marken zu Unrecht Ausschlie3lichkeitsrechte abgeleitet wer-
den (BGH GRUR 2007, 628 Rn. 14 — MOON m. w. N).

Gerade ein Anmelder, der vor Eintragung den Schutz aus einer Markenanmeldung
als Angriffsmittel gegen eine jingere Marke einsetzt, muss es sich grundsatzlich
gefallen lassen, dass er im diesem Verfahren wie der Inhaber einer eingetragenen
Marke behandelt wird und diese Daten dem Gegner schon vor Abschluss des An-
meldeverfahrens zur Vorbereitung seiner Rechtsverteidigung zugénglich gemacht

werden.

Auch die Voraussetzungen fir einen Ausschluss der Akteneinsicht nach 8 62

Abs. 4 MarkenG liegen nicht vor.

Eine Rechtsvorschrift steht der Akteneinsicht gemald § 62 Abs. 4 MarkenG nicht
entgegen. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass bei der Abwagung der ge-
genseitigen Interessen der Beteiligten im konkreten Fall ein schutzwirdiges Inte-
resse der Beschwerdefuhrerin im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG das Interesse des
Antragstellers an der Akteneinsicht offensichtlich Gberwiegt. Dies ist nur in Aus-
nahmeféallen anzunehmen, bei denen der Schutz besonders sensibler Daten den
Ausschluss der Akteneinsicht im Ganzen oder flr einzelne Schriftstiicke rechtfer-
tigt. Denkbar ist dies bei personenbezogenen Daten, die Rickschlisse auf die Ge-
sundheit oder personliche Lebenssituation des Betroffenen zulassen, bzw. bei Ge-
schaftsgeheimnissen, wobei auch hier bei der Giterabwagung nicht unbericksich-
tigt bleiben kann, dass derjenige, der ein Schutzrecht als Mittel im Wettbewerbs-
kampf einsetzt, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht dazu benut-
zen darf, dem Gegner die gesetzlich vorgesehenen Mittel zur zeitnahen und effek-
tiven Rechtsverteidigung zu beschneiden. Der Umstand, dass aus der Registerak-

te RuckschlUsse auf eine geringe Erfolgsaussicht des Eintragungsgesuchs gezo-



gen werden kénnen, rechtfertigt es jedenfalls nicht, die Akteneinsicht auszuschlie-
Ren, da sie ja gerade der Prifung der Erfolgsaussicht des Angriffs aus der Anmel-

dung dient.

Derartige besonders schutzwirdige Daten befinden sich in der Registerakte nicht.
Der Schriftsatz vom 20. August 2013 enthélt in erster Linie allgemeine Rechtsaus-
fuhrungen zur Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Die Angaben Uber die
Verbindung zwischen der Anmelderin und dem Yogalehrer, auf den der Begriff
sfranszendentale Meditation“ zurickgehen soll, sind so allgemein gehalten, dass
sie nicht die Qualitat eines Betriebsgeheimnisses erreichen. Gleiches gilt fur die
Angaben zu dem globalen Vertriebskonzept der Beschwerdefuhrerin. Die dem
Schriftsatz beigefligten Anlagen bestehen Uberwiegend aus Registerurkunden
Uber die Markeneintragung des Anmeldezeichens in anderen Landern, die als sol-
che offentlich zuganglich und nicht geheimhaltungsbediirftig sind. Im Ubrigen han-
delt es sich um Auszlge aus im Internet abrufbaren 6ffentlich zuganglichen Quel-

len oder sonstige Daten ohne schitzenswerten Informationsgehalt.

Auch im Schriftsatz vom 18. Marz 2014 finden sich keine geheimhaltungsbedurfti-
gen Informationen. Weder der als Anlage beigeflgte Wikipedia-Auszug noch die
sprachwissenschaftlichen und philosophischen Ausfiihrungen zur Bedeutung der
Wortbestandteile des Anmeldezeichens enthalten personliche oder betriebliche
Tatsachenangaben, die die Beschrankung des Akteneinsichtsrechts der Be-

schwerdegegnerin rechtfertigen kénnten.

2. Die Kosten des Verfahrens waren gemaf § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Be-
schwerdeflhrerin aufzuerlegen, da ihr Rechtsmittel keinen Erfolg hatte. In Neben-
entscheidungen, zu denen auch das Akteneinsichtsverfahren gehdrt, entspricht es
in der Regel der Billigkeit, die Kosten des Verfahrens entsprechend dem Ausgang
des Verfahrens zu verteilen (Strébele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 71

Rn. 18). im konkreten Fall besteht kein Anlass zu einer abweichenden Beurteilung.
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3. Die Festsetzung des Gegenstandswertes folgt aus 88 33 Abs. 1, 23 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG und entspricht dem sogenannten ,Regelwert” nach
§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG. Im Hinblick auf die Bedeutung des Akteneinsichtsge-
suchs fur das zwischen den Beteiligten schwebende Widerspruchsverfahren er-

scheint der Betrag von 5.000,-- € nach Lage des Falles angemessen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Hacker Merzbach Uhimann

Pl



