BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 12/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2009 038 149 - S 55/14 L6sch
(hier: Kostenentscheidung)

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. Mérz 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, des Richters

Hermann und des Richters am Landgericht Dr. Sochtig

beschlossen:

Der Beschwerdefiuihrer tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.

Der Gegenstandswert wird auf € ... festgesetzt.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat auf Antrag der
Léschungsantragstellerin durch Beschluss vom 20. November 2014 die Loschung
der eingetragenen Wortmarke 30 2009 038 149

RATSHERREN-RUNDE

angeordnet und dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begrindung ist ausgefthrt, der Marke fehle die erforderliche Unterschei-

dungskraft. Aufierdem habe der Markeninhaber die streitbefangene Marke bés-
glaubig im Sinn von 8§ 50 Abs. 1i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet.



Zum Loschungsgrund des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist ausgefuhrt, die ange-
griffene Wortmarke ,RATSHERREN-RUNDE" sei aus unlauteren Motiven ange-
meldet worden.

Nach § 50 Abs. 1i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG werde die Eintragung einer
Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit geldscht, wenn der Anmelder bei der Anmel-
dung bdsglaubig war. Ein in diesem Sinne sittenwidriger Markenerwerb kdnne
zum einen darin liegen, dass der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwurdigen
Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche
oder eine verwechselbar ahnliche Bezeichnung fur gleiche oder ahnliche Wa-
ren/Dienstleistungen mit dem Ziel der Stérung des Besitzstandes des Vorbenut-
zers oder in der Absicht, fur diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren,
als Marke habe eintragen lassen. Zum anderen kdnne das wettbewerbsrechtlich
Verwerfliche darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintra-
gung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetze. Entschei-
dend sei stets, dass dem Anmelder der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs oder der
Sittenwidrigkeit gemacht werden musse.

Hier habe der Markeninhaber und Beschwerdefiihrer bei der Begrindung des
formalen Markenrechtes Ziele verfolgt, die sittlich keine Billigung finden kénnten.
Es stehe in Wiirdigung aller Umstande zur Uberzeugung der Markenabteilung fest,
dass die Markenanmeldung in erster Linie erfolgt sei, um die mit der Eintragung
verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzu-
setzen.

Dabei komme es nicht darauf an, wer urspringlich die Idee fur die streitgegen-
stéandliche Marke ,RATSHERREN-RUNDE" gehabt oder wer das Konzept fur ein
Wirtschaftsforum gleichen Namens entwickelt habe. Selbst wenn der Vortrag des
Beschwerdefuhrers, er habe die Bezeichnung ,RATSHERREN-RUNDE" kreiert,
als wahr unterstellt werde, folge hieraus mangels Schopfungshoéhe kein sein Han-
deln etwa rechtfertigendes Urheberrecht. Zum Zeitpunkt der Markenanmeldung
und auch bei Beschlussfassung seien als Veranstalter der in Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern stattfindenden ,RATSHERREN-RUNDEN® unstreitig auch



die Herren N... und B... von der Decken aufgetreten. Vor diesem Hin-
tergrund und unter Berucksichtigung des Ubrigen Vortrags beider Parteien sei da-
von auszugehen, dass die Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke durch
den Beschwerdefuhrer im Wesentlichen erfolgt sei, um ein Druckmittel gegen die
(Mit-) Veranstalter der weiterhin in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern statt-
findenden ,RATSHERREN-RUNDEN® in die Hand zu bekommen, um diese Ge-
sprachsforen kinftig nach den Vorstellungen des Beschwerdefiihrers gestalten zu
kénnen, da diesem nach unstreitiger Aktenlage die zwischenzeitige Umsetzung
des Konzeptes der ,RATSHERREN-RUNDEN® durch die beiden Nachfolger des
friheren Mitveranstalters nicht gefallen habe. Dieses Mil3fallen ergebe sich (un-
streitig) aus diversen eigenen Unterlagen.

Die vom Markeninhaber und Beschwerdeflihrer vorgetragenen Motive fur die Mar-
kenanmeldung erschienen demgegentiber als reine Schutzbehauptung. Nach dem
- vom Beschwerdeflhrer nicht bestrittenen - Vortrag der Loschungsantragstellerin
und Beschwerdegegnerin habe namlich zwischen den Veranstaltungen des
Vereins ,Wirtschaftforum Hamburg“ und den ,RATSHERREN-RUNDEN®“ eine
friedliche Koexistenz bestanden, so dass diesbeziglich eine markenrechtliche
Auseinandersetzung offensichtlich nicht ernstlich zu befurchten gewesen sei.
Ferner stamme das Abmahnschreiben der Brauerei, in dem diese den Beschwer-
defuhrer aufforderte, auf die Verwendung des Namens ,RATSHERRN-RUNDE" zu
verzichten, unstreitig bereits aus dem Jahre 1997, die Markenanmeldung sei indes
erst zwolf Jahre spater vorgenommen worden. Ein weiteres Indiz flr eine bos-
glaubige Markenanmeldung sei darin zu sehen, dass die Anmeldung nicht nur
ohne Wissen der beiden langjahrigen (Mit-) Veranstalter N... und B...
von der Decken erfolgte, sondern auch nur im Namen des Beschwerdefiihrers.
Fur eine sittenwidrige Behinderungsabsicht spreche schlie3lich, dass der Be-
schwerdefiihrer nichts zu eigenen Benutzungszwecken vorgetragen habe. In Wr-
digung all dieser Umsténde sei die Markenabteilung davon Uberzeugt, dass die
Beschwerdefiihrer der streitgegenstandlichen Marke durch den Beschwerdefiihrer
vorrangig darauf gerichtet gewesen sei, die mit der Markenanmeldung verbundene

Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, um



den (Mit-)Veranstaltern N... und B... von der Decken die Veranstal-
tungskonditionen der ,RATSHERREN-RUNDE" einseitig diktieren zu konnen. Das
Verhalten des Beschwerdefuhrers zum Zeitpunkt der Markenanmeldung erfille
damit den Tatbestand der Bosglaubigkeit im Sinne des § 50 Abs. 1i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, weshalb die Marke zu lI6schen sei.

Weil der Beschwerdefiihrer bei der Begrindung des formalen Markenrechtes Ziele
verfolgt habe, die keine Billigung finden kénnen, seien ihm auch die Kosten des

Léschungsverfahrens aufzuerlegen gewesen.

Seine gegen diese Entscheidung mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2014 einge-
legte Beschwerde hat der Markeninhaber und Beschwerdefihrer durch Erklarung
vom 2. Mérz 2015 zuriickgenommen.

Die Loschungsantragstellerin beantragt mit Schriftsatz vom 28. Juli 2015,

dem Beschwerdefiihrer die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen und den Gegenstandswert festzusetzen.

Zur Begrundung tragt sie vor, die Kostenlast des bdsglaubigen Markenanmelders

und Beschwerdefiihrers entspreche der Billigkeit.

Der Beschwerdefuhrer und Markeninhaber und beantragt sinngemas,

den Kostenantrag der Loschungsantragstellerin zurtickzuweisen.

Zur Begrindung tréagt er vor, die zur Fristwahrung eingelegte Beschwerde habe

auch erfolgreich sein kénnen.



1. Die Entscheidung Uber die Auferlegung von Kosten kann ohne mundliche Ver-
handlung ergehen, vgl. 128 Abs.3 ZPO i.V.m. 8§82 Abs.1 Satz1 MarkenG
(s. Knoll in Strébele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 8§ 82 Rn. 53).

Entgegen der Ansicht des Markeninhabers und Beschwerdefiihrers ist eine Auf-
erlegung von Kosten zu seinen Lasten aus Billigkeitsgriinden im vorliegenden Fall
veranlasst, vgl. 8 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG.

Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstande
eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71
Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Ein derartiger Sonderfall kann regelmafig
angenommen werden, wenn der Léschungsantrag wegen bdsglaubiger Markenan-
meldung voraussichtlich Erfolg gehabt hatte. Denn wer missbrauchlich Marken-
schutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Malinahmen, die auf Beseiti-
gung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG
GRUR 2001, 744, 748 - S100; m. w. N. Knoll in Strobele/Hacker, a.a.O., 8§71
Rn. 15). Ob diese Voraussetzungen erflllt sind, ist anhand des bisherigen Sach-
und Streitstands zu beurteilen (vgl. §91a Abs.1 Satz1l ZPO,; siehe auch
Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 35. Aufl., 2014, § 91a Rn. 46a). Nach der
Rechtsprechung des BGH ist bei der Priifung des Nichtigkeitsgrundes der bos-
glaubigen Anmeldung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auf den Zeitpunkt der An-
meldung abzustellen (BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 — | ZB 44/14 — Rd-
nr. 14 - Liquidrom -).

Nach den Uberzeugenden Ausfiihrungen der Markenstelle im uspringlich ange-
griffenen Beschluss handelte der Markeninhaber bdsglaubig, als er die Marke fur
sich - unter Ubergehen seiner langjahrigen Mitveranstalter - anmeldete. Die Mar-
kenstelle kommt zu diesem Schluss unter der Wirdigung unstreitigen Vortrages
der Beteiligten bzw. unter Zugrundelegen des eigenen Vortrages des Markeninha-

bers und des Schriftwechsels, aus dem sich ergibt, dass es Differenzen unter den



Mitveranstaltern Uber die ,Grundkonzeption® der Ratsherren-Runden gab. Ein an-
derer Zweck, als Gber das Markenrecht Einflu3 bzw. Druck in diesem Zusammen-
hang auszutiben, ist weder ersichtlich noch im Rahmen etwa beabsichtigter, eige-
ner Benutzungsplane durch den Antragsgegner vorgetragen worden.

Die Bewertung durch die Markenstelle ist daher unter Einschluss ihrer Kostenent-
scheidung zulasten des Antragsgegners nicht zu beanstanden.

Nachdem im Beschwerdeverfahren vom selben Sach- und Streitstand auszuge-
hen ist, entspricht es der Billigkeit, wenn der Antragsgegner und Beschwerdefiih-

rer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.

2. Der Gegenstandswerts war auf ... € festzusetzen.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG fur die Anwaltsgebihren
keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemal.
§§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen
zu bestimmen. Mal3geblich fur die Bestimmung des Gegenstandswertes im Wi-
derspruchsverfahren ist nach standiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Inte-
resse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Auf-
rechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 — Markenwert). Dieses wirt-
schaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken re-
gelmafdig mit ... € (BGH a. a. O.).

Der erkennende Senat hélt ebenfalls mit der Mehrheit der Senate des Bundespa-
tentgerichts (27 W (pat) 99/12, 27 W (pat) 29/13, 27 W (pat) 108/10,
27 W (pat) 90/11, 27 W (pat) 34/11, 27 W (pat) 109/11; 26 W (pat) 59/13,
28 W (pat) 36/12, 28 W (pat) 7/12; 29 W (pat) 59/12, 29 W (pat) 115/11 =
GRUR 2012, 1174 - Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren;
30 W (pat) 113/11, 30 W (pat) 57/11) einen Regelgegenstandswert von ... €
fur angemessen (26 W (pat) 573/10, 26 W (pat) 72/11 und 26 W (pat) 47/12).



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig 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 Gehor 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 mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-

fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

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

oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante Hermann Dr. Sochtig

Hu



