BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 56/14 Verkiindet am
29. November 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2009 011 893 — S 178/12 Ldsch

BPatG 154
05.11



hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 29. November 2016 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid und der Richterin

Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
24. Februar 2014 wird aufgehoben.
Die Loschung der eingetragenen Marke 30 2009 011 893 wird

angeordnet.

2. Der Markeninhaber tragt die Kosten des Verfahrens vor der

Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens.

Grinde

Das am 27. Februar 2009 angemeldete Zeichen

Jonhy Wee

ist am 15. Mai 2009 fir die nachfolgend genannten Waren der Klassen 10, 11 und

20 unter der Registernummer 30 2009 011 893 in das beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA) gefuihrte Markenregister als Wortmarke eingetragen wor-

den:

Klasse 10: Beutel und Einwegbeutel zur Aufnahme von Urin; Beutel und Einweg-
beutel zur Aufnahme von Urin, umfassend Mittel zum Binden von Urin,

insbesondere umfassend eine mit Superabsorber geflllte Vlieshdille;



Klasse 11: transportable Toiletten;
Klasse 20: Einrichtungen zur Aufnahme von Urin, namlich Kunststoffbehalter zur

Aufnahme von Urin.

Der Antragsteller begehrt die Loschung dieser Marke wegen bdsglaubiger Mar-

kenanmeldung.

Der Loschungsantragsteller vertreibt von der Fa. P... Ltd. in S...,

produzierte Urinbeutel. Die Marke ,Jonhy Wee" hat er — nach seinem von Seiten
des Markeninhabers unwidersprochen gebliebenen Vortrag — im Jahr 2003 ent-
worfen (Bescheinigung Anlage 1 zum Schriftsatz vom 10. April 2012, Bl. 147 GA).
Im Jahr 2004 hat er den Markeninhaber als Vertriebspartner fiir Deutschland und
die Turkei gewonnen. Der Antragsteller hat ebenfalls im Jahr 2004 bei dem E...
Designer W... Zeichnungen zu und Logos mit dem Wortbe-

standteil ,Jonhy Wee" entwerfen lassen und die diesbezlglichen Nutzungsrechte
erworben, sowie die Logos an die Produzenten der Urinbeutel in S... Gber-

mittelt (Anlagen 6, 7 zur erganzenden Beschwerdebegrindung vom
10. April 2014, BI. 155 — 160 GA).

Am 26. Mai 2005 haben der Léschungsantragsteller, handelnd unter der Firma
G... (,Generalimporteur"), und die O...
mbH (,General Distributor®), vertreten durch ihren
Geschéftsfuhrer, den Markeninhaber, einen Alleinvertriebsvertrag (Anlage 9,
Bl. 162 — 167 GA) geschlossen, der auszugsweise wie folgt lautet:
»§1
1. Der General Importeur ist uneingeschrankter Rechteinhaber fur den Vertrieb in Eu-
ropa der Produkte mit dem Namen
Jonhy Wee schnellbindender Einweg-Urinbeutel
Duke Puke schnellbindender Einweg-Brechbeutel
2. Der General Importeur betraut den Unternehmer mit dem Alleinvertrieb seiner vor-
benannten Produkte einschlielich etwaiger neuer, veranderter Ausfihrungen in

dem in § 2 bezeichneten Vertragsgebiet. ...



Der General Distributor kauft und verkauft im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung. Zur rechtsgeschaftlichen Vertretung des General Importeurs ist der
General Distributor nicht berechtigt.

Der General Importeur wird im Vertragsgebiet keine weiteren Vertragshandler
einsetzen. ...

§2
Vertragsgebiet
Vertragsgebiet ist das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zum Zeit-

punkt des Vertragsschlusses.

84
Zusammenarbeit im Vertrieb

Der General Distributor verpflichtet sich, jedweden Kontakt zu dem Hersteller der
vertragsgegenstandlichen Produkte zu unterlassen, es sei denn der General Im-
porteur erklart ausdriicklich sein Einverstandnis. ...
§5
Wettbewerb, Vertrieb anderer Erzeugnisse

Der General Distributor darf nicht ohne schriftliche Einwilligung des General Impor-
teurs Erzeugnisse anderer Hersteller, die mit den Vertragserzeugnissen in Wett-
bewerb stehen, vertreiben, sich an einem Wettbewerber des General Importeurs
oder des Herstellers direkt oder indirekt beteiligen oder einen Wettbewerber in
sonstiger Weise unterstiitzen. Das Wettbewerbsverbot gilt ein Jahr Gber den Zeit-

punkt der Vertragsbeendigung hinaus.

§9
Direktgeschafte des General Importeurs
Der General Importeur verpflichtet sich, Direktgeschéfte tber Lieferungen in das
Vertragsgebiet zu unterlassen. Er verpflichtet sich weiter, keine Geschafte mit
Dritten zu machen, von denen er weil3, dass sie in das Vertragsgebiet liefern wol-
len. Erfahrt General Importeur von derartigen Absichten spater, wird er im Rahmen

des rechtlich Mdglichen und Zumutbaren derartiges Verhalten unterbinden.

“



In den Folgejahren wurden auf der Grundlage dieses Alleinvertriebsvertrags durch
den Vertrieb von mit dem Zeichen ,Jonhy Wee“ gekennzeichneten Einweg-Urin-
beuteln im Inland Umsatze im ...stelligen Bereich erzielt. So hat die Firma G...

der O... mbH (im

Folgenden als ,O... GmbH" bezeichnet) am 24. Oktober 2005 ,Jonhy Wee*-
Produkte zum Preis von ... Euro in Rechnung gestellt (Anlage 13 zum

Schriftsatz vom 10. April 2014, Bl. 173 GA), des Weiteren hat die O... GmbH

am 17. Juli 2006 ,Jonhy Wee-Urinbeutel“ im Wert von ... Euro bei der G...

bestellt (Anlage 10 zum vorgenannten Schriftsatz, Bl. 170 GA) so-

wie fur die Jahre 2007 und 2008 Verkaufserlose mit ,Jonhy Wee“-Produkten
i. H. v. ... Euro bzw. ... Euro bestatigt (Anlage 11 zum o. g. Schrift-

satz, Bl. 171 GA, Bescheinigung vom 30. April 2009). Die letzte Bestellung der
O... GmbH von ,Jonhy Wee*- Urinbeuteln im Wert von ... Euro datiert

vom 26. Marz 2010 (Anlage 12 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 172 GA).

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 12. August 2008 an die O... GmbH
erhdhte Einkaufspreise fur die ,Jonhy Wee“-Produkte festgesetzt (Anlage 14 zum
0. g. Schriftsatz, Bl. 174 GA).

Nach dem Méarz 2010 sind Bestellungen (des Markeninhabers im Namen) der O...
GmbH ausgeblieben. In der Folgezeit hat der Antragsteller festgestellt, dass

der Markeninhaber bzw. die O... GmbH vertragswidrig Ware von einem ande-

ren Lieferanten geordert hat.

Im Jahr 2012 ist der Inhaber der angegriffenen Marke aus dieser im Wege eines
beim Landgericht Stuttgart gestellten Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfu-
gung gegen den Antragsteller vorgegangen, mit der dem Antragsteller verboten
werden sollte, Waren unter dem Zeichen ,Jonhy Wee* in Verkehr zu bringen (An-
lage 20, eingereicht mit anwaltlichem Schriftsatz des Antragstellers vom
11. Mai 2016, BIl. 232 ff. GA). Der Antrag nimmt auf eine eidesstattliche Versiche-
rung des Markeninhabers (Bl. 228/229 GA) als Glaubhaftmachungsmittel Bezug,
in der dieser —wie der Antragsteller unwidersprochen vorgetragen hat — den
Sachverhalt unvollstandig geschildert und insbesondere die langjahrige Zusam-

menarbeit der Beteiligten sowie den Alleinvertriebsvertrag nicht erwahnt hat. Des



Weiteren hat der Markeninhaber am 7. Mai 2012 Strafanzeige gegen den Antrag-
steller wegen gewerbsmalRiger Kennzeichenverletzung gem. 8§ 143 MarkenG ge-
stellt aufgrund der Verletzung der Rechte des Markeninhabers an der verfahrens-
gegenstandlichen Marke 30 2009 011 893 (Anlage 19, BIl. 230 GA).

Der Loéschungsantragsteller hat am 10. Juli 2012 die vollstandige Loschung der
Wortmarke 30 2009 011 893 ,Jonhy Wee“ hinsichtlich samtlicher eingetragener
Waren beantragt. Mit Schriftsatz vom 18. September 2012 hat er seinen LO-
schungsantrag auf § 50 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestitzt und dahinge-
hend begriindet, dass der Markeninhaber mit der Anmeldung der Marke gegen
den Alleinvertriebsvertrag vom 26. Mai 2005 verstofR3en habe.

Der Antragsteller hat im Rahmen der Begriindung seines Léschungsantrags weiter
ausgefluhrt, dass er selber Inhaber der Marke ,Jonhy Wee*® sei. Dies sei dem Mar-
keninhaber im Hinblick auf die Regelung in § 1 des Alleinvertriebsvertrags vom
26. Mai 2005 bekannt gewesen. Durch die Markenanmeldung greife der Marken-
inhaber in den schutzwirdigen Besitzstand des Antragstellers ein und versuche

zugleich, den Antragsteller in seinem Marktverhalten zu behindern.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem ihm am 27. Juli 2012 zugestellten
Léschungsantrag mit anwaltlichem Schriftsatz vom 26. September 2012, beim
DPMA eingegangen am selben Tage, widersprochen und zugleich beantragt, dem
Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 24. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den
Loschungsantrag sowie den Antrag des Markeninhabers, dem Antragsteller die
Kosten des Ldschungsverfahrens aufzuerlegen, zurtickgewiesen. Der zuldssige
Ldschungsantrag sei nicht begriindet. Den Antragsteller treffe eine Mitwirkungs-
verpflichtung dahingehend, Griinde fir die von ihm behauptete Bosglaubigkeit des
Markeninhabers zum Anmeldezeitpunkt substantiiert vorzutragen und mit geeig-

neten Unterlagen zu belegen. Der von ihm vorgetragene Sachverhalt trage den



Bdsglaubigkeitsvorwurf jedoch nicht, dieser habe auch nicht durch eine ergén-
zende Amtsrecherche erhartet werden kdnnen.

Es sei zweifelhaft, ob der Antragsteller tGber einen schutzwtrdigen Besitzstand an
der Bezeichnung ,Jonhy Wee"“ verflige, da der Alleinvertriebsvertrag in 8 1 den
Antragsteller lediglich als ,Rechteinhaber fur den Vertrieb” bezeichne, so dass na-
heliege, dass ein mit dem s...ischen Hersteller vereinbartes Alleinvertriebs-

recht gemeint sei, nicht aber ein Recht an einem Kennzeichen. Der Vertrag lasse
offen, ob die Produktkennzeichnung vom Antragsteller selber stamme, oder ob die
Waren bereits vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet wirden. Daher sei
zweifelhaft, ob ein eigener schutzwirdiger Besitzstand des Antragstellers an der
Bezeichnung ,Jonhy Wee* bestehe.

Vor dem Hintergrund, dass die Markenabteilung diverse weitere Anbieter von Me-
dizinprodukten und Hygieneartikeln recherchiert habe, die Einwegurinbeutel unter
der Marke ,Jonhy Wee® vertreiben, kdnne nicht abschlie3end festgestellt werden,
ob und wer im Zeitpunkt der Anmeldung einen vorrangigen Besitzstand an der
Kennzeichnung gehabt habe. Denn es sei nicht klar, welche Beziehungen unter
diesen Anbietern bestiinden, ob die jeweiligen Produkte vom selben Hersteller
stammen wirden oder welche eigenen oder abgeleiteten Rechte diese Drittan-
bieter hatten.

Zudem lagen auch fir die Annahme des subjektiven Tatbestands des § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Es sei nicht feststellbar,
dass es dem Antragsgegner maf3geblich darauf angekommen sei, einen fremden
Besitzstand zu storen. Ein eigenes schutzwirdiges Interesse an der Eintragung
der Marke kénne ihm vor dem Hintergrund, dass er selber unter der Firma O...
GmbH Einwegurinbeutel mit der Kennzeichnung ,Jonhy Wee*“ vertrieben habe,
nicht ohne weitere Indizien abgesprochen werden, vielmehr kénne es ihm bei der
Anmeldung auch vornehmlich auf die Sicherung seiner eigenen Wettbewerbssitu-
ation angekommen sein.

Ein mdglicher Verstol3 gegen Verpflichtungen aus dem Alleinvertriebsvertrag be-
grinde moglicherweise vertragliche Schadensersatzanspriche, nicht aber auto-

matisch eine Bdsglaubigkeit im Sinne des Markenrechts.



Der Kostenantrag des Markeninhabers sei ebenfalls unbegriindet. Ein Verstol3 des
Antragstellers gegen prozessuale Sorgfaltspflichten sei nicht ersichtlich, insbeson-
dere kdnne die Erhebung des Bosglaubigkeitsvorwurfs nicht als von vorneherein
aussichtslos gewertet werden und habe der Antragsteller auch im Rahmen der
ihm obliegenden Mitwirkungspflicht den Sachverhalt und seine Rechtsauffassung

dargelegt und Belege eingereicht.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde.

Im Rahmen der Beschwerdebegriindung tragt er vor, dass eine bdsglaubige Mar-
kenanmeldung zunéchst unter dem Gesichtspunkt der Storung eines schutzwirdi-
gen Besitzstands des Antragstellers zu bejahen sei.

Dass der Antragsteller, der die Beutel habe produzieren lassen, auch fur das In-
verkehrbringen im Inland verantwortlich gewesen sei, ergebe sich aus der Ver-
kehrsfahigkeitsbescheinigung des Landesamtes fur Gesundheit und Arbeitssi-
cherheit des Landes Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Konformi-
tatserklarung des Herstellers (Anlagen 2, 3 zum vorgenannten Schriftsatz,
Bl. 148 - 151 GA). Dementsprechend seien die Urinbeutel auch mit einem Hinweis
auf die Firma des Antragstellers, die G..., und die Homepage
www.jonhy-wee.com, bedruckt (Anlage 8 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 161 GA). Der
Antragsteller habe die Produkte schlie3lich selber unter der Bezeichnung ,Jonhy
Wee" beworben (Anlagen 16, 17 zum o. g. Schriftsatz, Bl. 176 - 178 GA). Vor
diesem Hintergrund sei aufgrund der Tatsache, dass der Antragsteller vor der
Markenanmeldung tber mehrere Jahre im Inland beachtliche Umsatze durch den
Vertrieb von mit dem Wortzeichen ,Jonhy Wee“ gekennzeichneten Einweg-
Urinbeuteln erzielt habe — wie sich aus Rechnungen des Antragstellers sowie den
Bestellungen und Bestatigungen der O... GmbH ergebe — ein schutzwtrdiger
Besitzstand des Antragstellers anzunehmen. Durch die Markenanmeldung sei
dieser schutzwuirdige Besitzstandes des Antragstellers gestdrt worden.

DarlUber hinaus liege eine Anmeldung zum zweckfremden Einsatz der Marke im
Wettbewerbskampf vor, da von einer Behinderungsabsicht des Markeninhabers

auszugehen sei. Die Behinderungsabsicht ergebe sich daraus, dass die Marken-



anmeldung im Jahr 2009 nach der vom Antragsteller im August 2008 durchge-
setzten PreiserhOhung erfolgt sei und der Markeninhaber nicht von seiner Mdg-
lichkeit der Kiindigung des Alleinvertriebsvertrags Gebrauch gemacht habe, son-
dern vielmehr heimlich die vorliegende Markenanmeldung getatigt habe und den
Antragsteller in dem Glauben gelassen habe, dass die Zusammenarbeit auf der
Grundlage des Alleinvertriebsvertrages vom 26. Mai 2005 weitergefuhrt werde.
Weiter sprachen die Uberraschende Strafanzeige des Markeninhabers gegen den
Antragsteller aus dem 2012 sowie das Vorgehen gegen diesen im Wege einer
einstweiligen Verfiigung fur eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers.

Bei Gesamtabwagung aller dieser Umstande sei von einer Behinderungsabsicht
des Markeninhabers und somit von einem beabsichtigten zweckfremden Einsatz

der Marke im Wettbewerbskampf auszugehen.

Der Loschungsantragsteller beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
24. Februar 2014 aufzuheben und die Wortmarke ,Jonhy Wee*
30 2009 011 893 zu léschen.

Der Markeninhaber hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nicht geau-
Rert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung 3.4, die Schriftsatze der Beteiligten und den utbrigen Akteninhalt Be-

zug genommen.

Die zul&ssige, inshesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte
sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Loschungsantragstellers
hat auch in der Sache Erfolg.
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Die angegriffene Marke 30 2009 011 893 war gemal} 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG auf Antrag des Beschwerdeflhrers zu lI6schen, da die Anmeldung durch
den Markeninhaber unter Bertcksichtigung aller Umsténde des vorliegenden Fal-

les als bdsglaubig zu erachten ist.

1. Der Loschungsantrag ist zulassig.

Der auf 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestitzte Léschungsantrag unterliegt
keiner Frist gem. 8 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Des Weiteren kann ein L6-
schungsantrag gem. 8 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG von jeder Person gestellt
werden (Popularantrag). Die Antragsbefugnis ist nicht von einem besonde-
ren rechtlichen oder wirtschaftlichen Interesse des Loschungsantragstellers
abhangig, vielmehr dient ein Léschungsantrag dem offentlichen Interesse
an der Loschung zu Unrecht entgegen bestehender absoluter Schutzhin-
dernisse eingetragener Marken (Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl.
2015, § 54 Rn. 1).

Der Loschungsantrag wurde ordnungsgemald gestellt, insbesondere wurde
das geltend gemachte konkrete absolute Schutzhindernis in der Begrin-
dung des Ldschungsantrags unter ausdricklicher Bezugnahme auf 8§ 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG benannt, so dass die Widerspruchsfrist des § 54
Abs. 2 S. 2 MarkenG in Gang gesetzt wurde (vgl. zum Erfordernis der An-
gabe des konkreten Schutzhindernisses BGH GRUR 2016, 500,
Tz. 11 - Funf-Streifen-Schuh).

2. Der Markeninhaber hat dem Ldschungsantrag rechtzeitig innerhalb der
Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen, so dass das
Léschungsbegehren gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG inhaltlich zu Uberpri-

fen war.

3. Der angegriffenen Marke stand im maf3geblichen Zeitpunkt der Anmeldung
(vgl. BGH GRUR 2016, 378, Tz.14 - Liquidrom; GRUR 2013, 1143
Tz.15 -Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565
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Rn. 10 - smartbook) das Schutzhindernis des §8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
entgegen, so dass der Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die

Léschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren.

a) Von der Boswilligkeit des Anmelders i. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwid-
rig erfolgt. Das Markengesetz knupft an die Rechtsprechung zum auf3er-
kennzeichenrechtlichen Léschungsanspruch aus 8 1 UWG a. F. oder § 826
BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die dazu entwickelten
Grundsatze sind auch zur Beurteilung der Bosglaubigkeit des Anmelders
unter Geltung des 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. heranzuziehen (BGH
GRUR 2016, 378, Tz. 16 — Liquidrom; BGH GRUR 2004, 510 — Ivadal I)
und gelten nach der Novellierung des 8§ 50 Abs. 1 MarkenG und der Einfuh-
rung des Eintragungshindernisses der bdswilligen Markenanmeldung nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil die fur die boswillige Markenanmel-
dung bestehenden MalR3stébe hierdurch nicht geandert werden sollten, son-
dern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der
Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte
(BGH GRUR 2016, 380, Tz. 16 — GLUCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378,
Tz. 16 — Liquidrom unter Verweis auf die Begriindung eines RegE. d. Ge-
schmacksmusterreformgesetzes, BT-Drs. 15/1075, 67 f.).

Eine boswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der
Anmelder weil3, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zei-
chen fur dieselben oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt,
ohne hierfur einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und
wenn besondere Umstande hinzukommen, die das Verhalten des Anmel-
ders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstande kon-
nen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwiirdi-
gen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund
fur gleiche oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine

zum Verwechseln ahnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Stérung des Be-
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sitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, fur diesen den Gebrauch
der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder
aber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende
und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd
als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2016, 378, Tz. 17
— Liquidrom; BGH GRUR 2016, 380, Tz. 17 - GLUCKSPILZ; BGH GRUR
2004, 510 - Ivadal I; Strobele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 8
Rn. 838).

Ein Verhalten Uberschreitet die Schwelle der Boésglaubigkeit erst dann,
wenn seine Wirkungen uber eine als bloR3e Folge des Wettbewerbs hinzu-
nehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Wirdigung aller
Umstande des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeintrachtigung der wett-
bewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Forderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380,
Tz. 28 - GLUCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 - EROS; BGH GRUR
2008, 621, Tz. 32 — AKADEMIKS).

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsatze ist vorliegend unter umfassen-
der Wirdigung der Gesamtumstéande des vorliegenden Einzelfalles eine
bdsglaubig getatigte Markenanmeldung i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
unter dem Gesichtspunkt des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der
Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes anzunehmen.

aa) Dem steht nicht entgegen, dass der Markeninhaber bzw. die O...

GmbH die Marke in der Folgezeit nach der Markenanmeldung unstreitig
benutzten und davon ausgegangen werden kann, dass eine eigene Benut-
zungsabsicht auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bestand. Zwar ist
regelmalig von einer bosglaubigen Markenanmeldung auszugehen, wenn
der Markeninhaber die Anmeldung ausschlie3lich zu dem Zweck vorge-
nommen hat, den Marktzutritt des Antragstellers zu verhindern, ohne sei-

nerseits die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH GRUR
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2009, 763 -—Lindt & Spriungli/Hauswirth, BGH GRUR 2016, 380,
Tz. 16 - GLUCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378, Tz. 17 - Liquidrom; BGH
GRUR 2001, 160 — Classe E). Umgekehrt steht eine Benutzungsabsicht
der Annahme einer bdsglaubigen Markenanmeldung jedoch nicht von vor-
neherein entgegen, da diese eine umfassende Gesamtabwagung aller Um-
stédnde des Einzelfalles erfordert und die Absicht, die Marke zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund
der Markenanmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Ab-
sicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 - EROS;
BGH GRUR 2008, 621, Tz. 32 - AKADEMIKS).

bb) Vorliegend ergibt die Gesamtabwagung aller Umstande des vorliegen-
den Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten
Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes.

In diesem Zusammenhang sind zunachst die Regelungen des zwischen der
O... GmbH, handelnd durch den Markeninhaber als deren Geschafts-
fuhrer, uns dem Antragsteller geschlossenen Alleinvertriebsvertrags vom
26. Mai 2005 zu Dbertcksichtigen. Die  Markenanmeldung vom
27. Februar 2009 erfolgte nach Abschluss dieses Alleinvertriebsvertrages
und wahrend einer laufenden Geschaftsbeziehung auf der Grundlage die-
ses Vertrages. Unabhangig von der Frage, inwieweit dem Antragsteller
Kennzeichenrechte oder ein schutzwirdiger Besitzstand im Inland zustan-
den, lasst sich 8 1 dieses Vertrages entnehmen, dass die Bezeichnung
~Jonhy Wee*“ im Verhaltnis zwischen den Vertragsparteien dem Antragstel-
ler zugeordnet werden sollte, so dass die Anmeldung eines Zeichens
~Jonhy Wee"“ durch den Markeninhaber als Geschaftsfuhrer der O...

GmbH und im Interesse dieser Gesellschaft im Widerspruch zu den Ver-
pflichtungen des ,General Distributor‘(s) aus diesem Vertrag steht. Zwar
stellt der Wortlaut dieser Regelung ,Der General Importeur ist uneinge-
schrankter Rechteinhaber fur den Vertrieb in Europa der Produkte mit dem

Namen Jonhy Wee schnellbindender Einweg-Urinbeutel...” in erster Linie
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auf den Vertrieb der Produkte ab und lasst vom Wortlaut her nicht eindeutig
erkennen, worauf sich die ,Rechteinhaberschaft” des Antragstellers bezie-
hen soll (,...Rechteinhaber flr den Vertrieb ... der Produkte mit dem Na-
men ...“). Dennoch ergibt die Auslegung dieser Regelung unter Berick-
sichtigung auch der weiteren Regelungen des Vertrages, dass das Zeichen
~Jonhy Wee" im Verhaltnis zwischen den VertragsschlieRenden dem An-
tragsteller ,zustehen” sollte. So wird der Antragsteller, der ,General Impor-
teur”, als ,alleiniger Rechteinhaber” bezeichnet, wahrend der O...

GmbH, deren Geschaftsfuhrer der Markeninhaber ist, als ,General Distri-
butor” ein Kontakt zum Hersteller der vertragsgegenstandlichen Produkte
untersagt war (8 4 Ziff. 5.) und er einem Wettbewerbsverbot unterlag (8 5
Ziff. 1.). Der ,General Importeur” war seinerseits an Direktgeschaften im
Vertragsgebiet gehindert (8 9). Aus den Regelungen des Vertrages ergibt
daher sich eine gegenseitige Abhangigkeit der Vertragsparteien in Bezug
auf den Vertrieb der mit ,Jonhy Wee* bezeichneten Produkte (Einweg-Urin-
beutel) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (§ 2). Bei diesen Waren
handelt es sich auch um solche, wie sie Gegenstand der Markenanmeldung
vom 15. Mai 2009 sind. Der Alleinvertriebsvertrag war zu diesem Zeitpunkt
nicht gekundigt.

Die Markenanmeldung im Jahre 2009 durch den Markeninhaber als Ge-
schaftsfuhrer des ,General Distributor‘(s) wahrend der laufenden Ge-
schaftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien ist mit den vorgenannten
Regelungen dieses Alleinvertriebsvertrags nicht vereinbar. Der Bertcksich-
tigung der Regelungen des Alleinvertriebsvertrags und der laufenden Ge-
schéaftsbeziehung der Vertragsparteien bei der Beurteilung des Verhaltens
des Markeninhabers bei der Anmeldung im Jahr 2009 steht nicht entgegen,
dass der Markeninhaber nicht selber Partei des Alleinvertriebsvertrags war.
Denn er hat nicht nur den Vertrag als Geschaftsfihrer der O... GmbH
unterzeichnet, aus den weiteren Unterlagen ergibt sich zudem, dass die
Anmeldung der Marke 30 2009 011 893 der Geschaftstatigkeit der O...

GmbH zugutekommen sollte und gekommen ist. So tragt der Markeninha-
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ber in seinem beim Landgericht Stuttgart gestellten Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfigung vom 18. April 2012 vor, dass der Antragsteller als
Geschaftsfihrer der O... GmbH dieser das ausschlief3liche Recht zur
uneingeschrankten Nutzung der Marke ,Jonhy Wee“ eingeraumt habe
(Bl. 234 GA). Wenn nicht der Inhaber der angegriffenen Marke, sondern die
O... GmbH die verfahrensgegenstandliche Anmeldung getatigt hatte,

ware hierin eine Verletzung von Pflichten aus dem Alleinvertriebsvertrag
vom 26. Mai 2005 zu sehen, die im Rahmen der Bewertung der Bosglau-
bigkeit einer solchen Anmeldung zu beriicksichtigen ware. Es kann aber im
Rahmen der Wirdigung der Umsténde einer Anmeldung nichts anderes
gelten, wenn die Anmeldung durch den Geschaftsfuhrer der Gesellschaft
erfolgt, der dieser wiederum eine ausschliel3liche Lizenz zur Markennut-
zung erteilt. Daher ist die Tatsache, dass die (auch) im Interesse der O...
GmbH erfolgte Anmeldung im Widerspruch zu den Regelungen des
zwischen dieser Gesellschaft und dem Antragsteller geschlossenen Vertrag
steht, bei der Beurteilung des Verhaltens des Markeninhabers im Rahmen
der Gesamtwuirdigung aller Umstande der Markenanmeldung zu bertck-
sichtigen. Allein auf die (fehlende) vertragliche Bindung des Markeninha-
bers personlich abzustellen, ware demgegeniber blo3e Formelei.

Des Weiteren kann zwar von einer — aus den vorgenannten Griinden zu be-
rucksichtigenden — Vertragsverletzung nicht zwingend auf die Bosglaubig-
keit einer Markenanmeldung geschlossen werden. Andererseits steht die
Ldschung einer Marke aufgrund bésglaubiger Anmeldung unbeschadet ih-
rer Ausgestaltung als Popularverfahren einer solchen wegen Vorliegens
relativer Schutzhindernisse nahe, da in aller Regel rechtlich geschutzte In-
teressen eines Dritten betroffen sind. Daher sind bei der Beurteilung der
Bdsglaubigkeit unter Wirdigung aller Umstande des konkreten Einzelfalles
die zwischen den Beteiligten bestehenden vertraglichen und sonstigen Be-
ziehungen zu bertcksichtigen (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 26 — EROS;
BPatG GRUR 2000, 809, 811 — SSZ), so dass vorliegend die Tatsache,

dass die Markenanmeldung wéhrend einer laufenden Geschéaftsbeziehung
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ohne Einverstandnis des Antragstellers und im Widerspruch zu den Rege-
lungen des zwischen der O... GmbH, deren Geschéftsfihrer der Mar-

keninhaber ist, und dem Antragsteller bestehenden Vertrages fur ein bos-
glaubiges Verhalten des Markeninhabers spricht. Im Hinblick auf die Unter-
zeichnung des Vertrages durch den Markeninhaber in seiner Eigenschaft
als Geschaftsfihrer muss dem Markeninhaber auch bewusst gewesen sein,
dass sein Verhalten nicht im Einklang mit den vorstehend zitierten Rege-

lungen des Vertrages stand.

cc) Des Weiteren ist zu beachten, dass der Markeninhaber den Antragstel-
ler Gber die Markenanmeldung im Dunkeln liel3 und ihn sogar erst im Rah-
men eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfligung mit dieser kon-
frontierte. Zudem erfolgte die Markenanmeldung zu einem Zeitpunkt nach
Erh6hung Preise fur die mit ,Jonhy Wee® gekennzeichneten Produkte durch
den Antragsteller im Jahre 2008.

Aufgrund dieser Umstande stellt sich die Markenanmeldung als ,erster
Schritt* einer ,Absetzbewegung“ des Markeninhabers bzw. der O...

GmbH aus dem Vertriebsvertrag dar. Auch wenn die O... GmbH noch

nach der Markenanmeldung vom Februar 2009 eine weitere Bestellung im
Marz 2010 tatigte, so lassen die Umstande darauf schlie3en, dass es sich
bei dieser letzten Bestellung lediglich um eine ,Uberbriickungsmafnahme*
bis zur Akquisition einer neuen Bezugsquelle handelte. Der Markeninhaber
hat in der Folgezeit eine solche neue Bezugsquelle aufgetan, wie sich aus
den eigenen Angaben des Markeninhabers in der eidesstattlichen Versiche-
rung vom 18. April 2012 ergibt (BIl. 228/229 GA). In dieser eidesstattlichen
Versicherung erklart der Markeninhaber zwei Jahre nach der letzten Be-
stellung bei der G..., dass die O... GmbH mit dem Ver-

trieb von Produkten mit der Bezeichnung ,Jonhy Wee" einen jahrlichen
Umsatz von ca. ... Euro im Jahr erziele, und dass er selber durch die
Nutzung der Marke hauptséachlich seinen Lebensunterhalt bestreite. Zudem

fuhrt er im Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfigung gegen den An-
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tragsteller und die Firma G... aus, dass es sich bei ,Jonhy

Wee“ nicht um ein Produkt der Fa. G... handele (Bl. 236 GA).

Hieraus ergibt sich, dass der Markeninhaber in der Folgezeit eine ander-
weitige Bezugsquelle fur Einweg-Urinbeutel bzw. ,Mini-Toiletten fur unter-
wegs” aufgetan haben muss, die mit ,Jonhy Wee* bezeichnet wurden. Ge-
rade die weitere Bestellung vom Marz 2010 auf der Grundlage des Ver-
triebsvertrages vom 26. Mai 2005, bei der die zwischenzeitliche ,vertrags-
widrige® Markenanmeldung vor dem Antragsteller bewusst verheimlicht
wurde, spricht fir ein sittenwidriges und bdsglaubiges Verhalten des Mar-
keninhabers.

dd) Schliel3lich stellen auch die Strafanzeige des Markeninhabers gegen
den Antragsteller vom 7. Mai 2012 ,wegen Verdachts der strafbaren ge-
werbsmafigen Kennzeichenverletzung nach 8143 Abs.1 Nr.1, Abs. 2
MarkenG* (BIl. 230/231 GA) sowie der beim LG Stuttgart gestellte Antrag
auf Erlasse einer einstweiligen Verfigung gegen den hiesigen Antragsteller
sowie seine Firma G..., mit dem den dortigen Antragsgeg-

nern die Benutzung des Zeichens ,Jonhy Wee® untersagt werden sollte
(Bl. 232 ff. GA), Indizien fur ein bésglaubiges Verhalten des Antragstellers
dar, zumal der Markeninhaber sowohl die Strafanzeige als auch den Antrag
auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung u. a. auf seine eidesstattliche Ver-
sicherung stutzt, in der er die (Geschéafts-) Beziehung der Beteiligten und
den zwischen dem Antragsteller und der O... GmbH geschlossenen
Alleinvertriebsvertrag vollstandig verschweigt und den maf3geblichen Sach-
verhalt damit bewusst unvollstandig darstellt.

Zwar ist fur die Beurteilung der Bosglaubigkeit einer Markenanmeldung auf
den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen. Dies schlie3t jedoch nicht aus,
aus einem spéateren Verhalten des Anmelders Rickschlisse im Hinblick auf
eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht zu ziehen
(BGH GRUR 2016, 380, Tz. 14 — GLUCKSPILZ; Strobele/Hacker, Marken-
gesetz, 11. Aufl. 2015, 8 8 Rn. 848).
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Die Gesamtschau der Umstande, namlich der heimlichen Markenanmel-
dung wahrend einer langjahrigen erfolgreichen Geschéaftsbeziehung, des
Ausbleibens weiterer Bestellungen ab dem Folgejahr der Markenanmel-
dung sowie des massiven Vorgehens gegen den Antragsteller zwei Jahre
nach der Markenanmeldung und nach der Akquisition einer anderweitigen
Bezugsquelle, lasst mit ausreichender Deutlichkeit darauf schliel3en, dass
der Inhaber der angegriffenen Marke bereits zum maRgeblichen Zeitpunkt
der Markenanmeldung geplant hatte, sich vom Antragsteller zu I6sen und in
der Folgezeit gegen diesen vorzugehen. Aufgrund dieser Umstande kann
demgegentber nicht davon ausgegangen werden, dass der Markeninhaber
bei der Markenanmeldung die Sicherung einer eigenen Wettbewerbssitua-
tion auf der Grundlage des zwischen dem Antragsteller und der O...

GmbH geschlossenen Vertrages beabsichtigte.

ee) Aufgrund einer Gesamtwirdigung all dieser unter Ziff. aa) bis dd) ge-
nannten Umstande ist davon auszugehen, dass die vorliegende Marken-
anmeldung in erster Linie mit dem Ziel, den Antragsteller als langjahrigen
Geschaftspartner von einer weiteren Geschaftstatigkeit mit ,Jonhy Wee"-

Produkten auszuschlie3en, und somit in Behinderungsabsicht erfolgte.

c) Der Loschungsanpruch besteht fir samtliche eingetragenen Waren. Die
Einweg-Urinbeutel, die Gegenstand des Alleinvertriebsvertrags sowie der
nachfolgenden Geschaftsbeziehungen zwischen dem Antragsteller und der
O... GmbH waren, fallen unter samtliche in den Klassen 10, 11 und 20

beanspruchten Waren, da es sich bei diesen sowohl um ,Beutel und Ein-
wegbeutel zur Aufnahme von Urin“, als auch um ,transportable Toiletten®
und ,Einrichtungen zur Aufnahme von Urin, namlich Kunststoffbehalter zur

Aufnahme von Urin“ handelt.
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4. Im Falle einer bosglaubig getatigten Markenanmeldung entspricht es im Re-
gelfall wie auch vorliegend der Billigkeit, die Kosten des Léschungsverfah-
rens gem. 8 63 MarkenG sowie des Beschwerdeverfahrens gem. 8§71
Abs. 1 S. 1 MarkenG dem Inhaber der angegriffenen Marke aufzuerlegen,
da einer bosglaubigen Markenanmeldung stets ein rechtsmissbrauchliches
oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt (Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Auflage 2015, § 71, Rn. 15; § 63 Rn. 7).

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 beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
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Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich Schmid Lachenmayr-Nikolaou

Bb



