BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/14 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 5. Juli 2016

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2011 013 372 — S 289/11 Ldsch

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 2. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin am Landgericht

Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurtickgewiesen.

2. Der Markeninhaber tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.

Grinde

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 28. September 2011 die Loschung der
Wortmarke Nr. 30 2011 013 372 — yogiMerino — wegen Nichtigkeit beantragt. Ihr
Loschungsbegehren ist auf das Vorliegen einer bosglaubigen Anmeldung geman
§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestiitzt.

Die angegriffene Wortmarke ist am 3. Marz 2011 angemeldet und am
21. Juli 2011 fur die nachfolgend genannten Waren in das Markenregister einge-

tragen worden:

Klasse 20: Kissen, insbesondere Yogakissen, Chakra-Kissen, Nackenkis-

sen, Augenkissen, Mondkissen, Rundkissen sowie Yogarollen (Kissen);



Klasse 27: Teppiche; FuBmatten, insbesondere Yogamatten, Gymnastik-
matten, Meditationsmatten; Matten, Linoleum und andere Bodenbelage;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbe-
sondere fur den Yogabedarf, einschlie3lich Yogagurte und Sandsacke als
Sportartikel zur Durchfiihrung von Yogaubungen.

Zur Begriindung des geltend gemachten Loschungsgrundes hat die Antragstellerin
ausgefuhrt, der Markeninhaber habe die angegriffene Marke wie auch die weiteren
im Februar und Maérz 2011 im Bereich Yogaartikel beanspruchten Zeichen
Nr. 30 2011 008 280 ,yogiMoon®, Nr. 30 2011 010 832 ,yogiChakra®,
Nr. 30 2011 015 346  ,yogiPure®, Nr. 302011013371 ,yogiComfort* und
Nr. 30 2011 015 345 ,yogiZabuton® als Strohmann von Herrn M...,

einem Wettbewerber der Antragstellerin im Bereich des Online-Handels mit Yoga-
zubehor, angemeldet. Herr M. .., der seinerseits bereits im September 2010

die von der Antragstellerin vorbenutzte Bezeichnung ,Yogilotus“ angemeldet habe
(Nr. 30 2010 053 392), habe die Anmeldung der angegriffenen Marke in Kenntnis
ihrer Vorbenutzung durch die Antragstellerin veranlasst, um deren gewerbliche

Tatigkeit in unlauterer Weise zu behindern.

Dem am 8. Dezember 2011 per Einschreiben versandten Léschungsantrag hat
der Markeninhaber am 26. Januar 2012 widersprochen. Die Anmeldung der ange-
griffenen Marke habe nicht auf Bésglaubigkeit beruht. Er habe vielmehr der Absi-

cherung des eigenen Vertriebs von Yogazubehor gedient.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat mit Beschluss vom 19. November 2012
die Loschung der angegriffenen Marke verfligt und dem Markeninhaber die Kosten
des Verfahrens auferlegt. Eine bdsglaubige Markenanmeldung sei zu bejahen.
Der Markeninhaber habe die angegriffene Marke als Strohmann von Herrn
M... angemeldet. Dies ergebe sich neben Anhaltspunkten fir weitere Félle,

die auf ein Zusammenwirken hindeuten, insbesondere daraus, dass Herr



M... die falligen Anmeldegebuhren fir die streitgegenstandliche und andere

der o. g. Anmeldungen des Markeninhabers beglichen habe. In der Gesamtschau
der Umstande des Einzelfalls habe die Anmeldung der angegriffenen Marke unter
Bertcksichtigung insbesondere der von Herrn M... verfolgten Zwecksetzung

in erster Linie dem Ziel gedient, die wirtschaftliche Entfaltung der Antragstellerin
zu beeintrachtigen. Die Antragstellerin habe ab April 2010 verschiedene wettbe-
werbsrechtliche Auseinandersetzungen mit Herrn M... ausgetragen. Schon

die durch ihn im eigenen Namen im September 2010 in Kenntnis der Vorbenut-
zung durch die Antragstellerin eingereichte Anmeldung der Bezeichnung
,Yogilotus“ beruhe nach Auffassung der Markenabteilung auf einer unlauteren
Behinderungsabsicht und sei daher in einem durch die Antragstellerin ange-
strengten Loschungsverfahren durch Beschluss vom 15. Oktober 2012 wegen
Bdsglaubigkeit geléscht worden. Ferner weise auch die Anmeldung der weiteren
Zeichen ,yogiMoon®, ,yogiChakra®“, ,yogiPure®, ,yogiComfort* und ,yogiZabuton®,
von deren Vorbenutzung Herr M... ebenfalls Kenntnis gehabt habe, darauf

hin, dass die Anmeldung wesentlich auf einer Behinderungsabsicht des Markenin-
habers und von Herrn M... beruhe. Der Markeninhaber habe mit der Anmel-

dung der angegriffenen Marke auch keine eigenen berechtigten Interessen ver-
folgt. Denn es fehlten schon Anhaltspunkte fir eine eigene Geschéftstatigkeit des

Markeninhabers im Bereich des Handels mit Yogaartikeln.

Dagegen wendet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Der Anmeldung liege
keine Behinderungsabsicht noch ein anderes unlauteres Motiv zugrunde. Der
Markeninhaber hat — so der urspringliche Sachvortrag — ein Zusammenwirken mit
Herrn M... bestritten. Vielmehr habe er beabsichtigt, im eigenen Online-

Shop Yogaartikel zu vertreiben. Mit am Tag vor der mundlichen Verhandlung ein-
gegangenem Schriftsatz vom 1. Februar 2016 hat der Markeninhaber erklart,
seine Strohmanneigenschaft im Auftrag von Herrn M... in Bezug auf die

Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke unstreitig zu stellen. Die Heranzie-
hung eines Strohmanns sei eine im Wettbewerb tbliche MaRhahme, die nicht den

Schluss auf das Vorliegen unlauterer Ziele zulasse. Fir die Frage des Vorliegens



einer unlauteren Behinderungsabsicht komme es bei Anmeldungen, die durch
einen Strohmann vorgenommen werden, auf die Beweggriinde des Hintermanns
an. Dann sei entgegen der Markenabteilung aber auch zu bericksichtigen, dass
Herr M... als Hintermann der streitgegenstandlichen Anmeldung diese

Marke zum Vertrieb eigener Yogaartikel tiber seinen Online-Handel fur Yogazube-
hor habe benutzen wollen. Eine eigene Benutzungsabsicht schliel3e eine unlau-
tere Behinderungsabsicht aus. Eine Loschung der angegriffenen Marke stelle
unter den gegebenen Umstanden jedenfalls eine unverhaltnismalige MalRnahme

dar, die einer Enteignung des Markeninhabers gleichkomme.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
19. November 2012 aufzuheben und den Ldéschungsantrag gegen
die angegriffene Marke 30 2011 013 372 zurlickzuweisen.

Ferner regt der Markeninhaber die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde zu der Frage an, ob aus der Stronmanntatigkeit auf das
Vorliegen der behaupteten Bosglaubigkeit geschlossen werden
kénne und inwieweit damit eine Benutzungsabsicht der hinter dem

Strohmann stehenden Person zu bericksichtigen sei.

Die Léschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung lasse das Gesamtverhalten des Markeninhabers den
Schluss auf das Vorliegen einer bosglaubigen Markenanmeldung zu. Die Marken-
abteilung habe diese Auffassung zu Recht bestatigt. Der Markeninhaber sei
bereits im Zuge von auch gerichtlich gefuhrten Auseinandersetzungen der Antrag-

stellerin mit Herrn M... als Strohmann des Herrn M... tatig geworden.



Der Markeninhaber habe selbst nie Yogaartikel vertrieben, sondern sei aus-
schliel3lich im Werkzeughandel tatig gewesen. Herr M... und die Antrag-

stellerin hatten sich in mehreren, bis heute andauernden gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen befunden. Nach Scheitern eines Vergleichsgesprachs im Juni 2010
habe der friihere Bevollmachtigte des Markeninhabers sinngemal’ gedul3ert, dass
,man dann wohl andere Saiten aufziehen masse®. Herr M... habe zudem

standig das Internet nach mdglichen WettbewerbsverstoRen der Antragstellerin
durchforstet und habe sich tber das Angebot der Antragstellerin und tber die von
ihr verwendeten Produktkennzeichnen informiert. Anhaltspunkte fir einen eigenen
Benutzungswillen auf Seiten des Markeninhabers oder bei Herrn M...

bestiinden nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und auf den tbrigen Akteninhalt

verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist unbegriindet. Die Streitmarke Nr. 30 2011 013 372
— yogiMerino — ist entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in das Markenregister
eingetragen worden. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat auf den zuldssigen Antrag auf Loéschung der Eintragung der Marke
wegen Nichtigkeit deshalb im Ergebnis zu Recht die Léschung nach 8§ 50 Abs. 1
MarkenG i. V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet und dem Markeninhaber
die Kosten des patentamtlichen Verfahrens auferlegt.

1. Die Eintragung einer Marke wird nach 8 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen
Nichtigkeit geldscht, wenn sie entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bdswillig
angemeldet worden ist. Bosglaubigkeit bei der Anmeldung i.S.v. 8 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sitten-
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widrig erfolgt ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 510, 511 — S100). Dabei ist der Zeitpunkt
der Markenanmeldung mafi3geblich. Dies schliel3t es nicht aus, aus dem Verhalten
des Anmelders bzw. dem zurechenbaren Verhalten eines Dritten nach der Anmel-
dung der Marke Ruckschlisse fur oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt
vorliegende Behinderungsabsicht zu ziehen (vgl. BGH, GRUR 2016, 380, Rn. 14
— GLUCKSPILZ; Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 848).

a) Der Anmelder einer Marke handelt nicht schon deswegen bésglaubig, weil er
weil3, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland fiir gleiche Waren benutzt
hat, ohne hierfir einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas
anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf Seiten des Markeninhabers beson-
dere Umstande vorliegen, die die Erwirkung des Zeichenschutzes als sittenwidrig
oder rechtsmissbrauchlich erscheinen lassen. Derartige Umstande kénnen u. a.
darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft
Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH,
GRUR 2000, 1032, 1033 — EQUI 2000; GRUR 2008, 917 Rn. 20 — EROS; GRUR
2016, 380 Rn. 17 — GLUCKSPILZ; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH,
GRUR 2009, 763 Rn. 53 — Lindt & Spriungli/Hauswirth).

Dabei beruht eine Anmeldung erst dann auf Bosglaubigkeit, wenn ihre Wirkungen
Uber eine als bloRRe Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinaus-
gehen und sie bei objektiver Wirdigung aller Umstande des Einzelfalls in erster
Linie auf die Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers
und nicht auf die Férderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Die Absicht,
die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht
nicht der einzige Beweggrund der Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus,
wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist. Daher ist die Annahme einer
Unlauterkeit nicht schon durch den eigenen Benutzungswillen des Anmelders aus-
geschlossen (vgl. BGH, GRUR 2000, 1032, 1034 — EQUI 2000; GRUR 2008, 621
Rn. 32 — AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 — EROS; Strébele/Hacker, Mar-
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kengesetz, 11. Aufl., 8 8 Rn. 873). Denn das Interesse des Markeninhabers an der
Eintragung der Streitmarke hat zurtickzutreten, wenn ausreichende Anhaltspunkte
dafur bestehen, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, Vorteile
aus der Eintragung zu ziehen, fir die ein berechtigtes Interesse nicht geltend
gemacht werden kann (vgl. BGH, GRUR 2004, 510, 511 — S100).

b) Auf der Grundlage dieser Grundsatze ist vorliegend von einer bdsglaubigen
Anmeldung durch den Markeninhaber auszugehen. Dabei ist der Markeninhaber,
der hier die angegriffene Marke als Strohmann von Herrn M... angemeldet

hat, in Bezug auf die Frage des Vorliegens einer boésglaubigen Anmeldung so zu
behandeln, als hatte der Hintermann, fir dessen Zwecke er sich hat instrumentali-
sieren lassen, die Marke angemeldet. Andernfalls kdnnte sich der Hintermann
durch blo3e Einschaltung eines Strohmanns den lauterkeitsrechtlichen Anforde-
rungen entziehen. Bei einer umfassenden Wiurdigung der Umstande des vorlie-
genden Einzelfalls muss der Markeninhaber sich daher zurechnen lassen, dass
Herr M... die Anmeldung der Streitmarke ungeachtet seines Benutzungs-

willens maf3geblich deswegen veranlasst hat, weil er die wirtschaftliche Entfaltung
der Antragstellerin unlauter behindern wollte.

aa) Die Strohmanneigenschaft des Markeninhabers in Bezug auf die Anmeldung
der angegriffenen und seiner weiteren im Februar und Marz 2011 eingereichten
,yogi-“-Marken liegt schon deswegen nahe, weil Herr M... als Hintermann

der Anmeldungen die Anmeldegebuhren fir die streitgegenstandliche und drei
weitere Anmeldungen selbst entrichtet hat, wahrend ansonsten keine Anmeldege-
bihren entrichtet worden sind; aul3erdem hat der Markeninhaber — wie auch Herr
M... im Parallelverfahren 24 W (pat) 10/14 — die ,Strohmanneigenschaft des
Markeninhabers in Bezug auf die Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke
unstreitig gestellt”. Tatsachen, die die Richtigkeit der unstreitig gestellten Stroh-
manneigenschaft des Markeninhabers in Frage stellen konnten, liegen nicht vor,

so dass auch auf der Grundlage des im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren



geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes (vgl. 8 73 Abs. 1 MarkenG) von der Stroh-
manneigenschaft des Markeninhabers auszugehen ist.

bb) Die Anmeldung der angegriffenen Bezeichnung, deren Vorbenutzung durch
die Antragstellerin in Bezug auf Yogamatten Herr M... unstreitig kannte,

stellt sich im Gesamtzusammenhang einer kontinuierlichen Verscharfung des zwi-
schen Herrn M... und der Antragstellerin vor der Anmeldung der angegriffe-

nen Marke entstandenen Konflikts lediglich als ein Teilakt eines Bindels von ab
Juni 2010 von Herrn M... ergriffenen MalRnahmen mit dem einheitlichen

Zweck, die Geschaftstatigkeit der Antragstellerin durch Identifikation von Angriffs-

flachen und Ausnutzung von Schwachpunkten systematisch zu behindern, dar.

aaa) Herr M... und die Antragstellerin konkurrieren seit geraumer Zeit auf

dem Gebiet des Online-Handels mit Yogaartikeln. Wahrend der ersten Jahres-
halfte 2010 trugen sie verschiedene, teilweise noch andauernde wettbewerbs-
rechtliche Auseinandersetzungen aus. Aufgenommene Vergleichsgesprache sind
schliel3lich im Juni 2010 unstreitig gescheitert, weil die Antragstellerin es abge-
lehnt hat, auf weitere Anspriche gegen Herrn M... zu verzichten (vgl.

Schriftsatz der Antragstellerin vom 11. 8. 2014).

bbb) Nachdem die Antragstellerin ein Vergleichsangebot von Herrn M...

abgelehnt hatte, hat der Vertreter von Herrn M... am 29. Juni 2010 gegen-

Uber dem Vertreter der Antragstellerin unbestritten sinngeman erklart, dass dann
,wohl andere Saiten aufgezogen werden mussten“. Diese AuBerung des Vertre-
ters mag zwar nicht unmittelbar als Ausdruck der Gesinnung von Herrn M...
gewertet werden kénnen. Jedenfalls geht aus dem anwaltlichen Abmahnschreiben
vom 17. Juni 2010 (s. u. ccc)) hervor, dass der Vertreter und Herr M... sich

uber das weitere Vorgehen bereits abgestimmt hatten. Die AuRRerung des Vertre-
ters ist daher aber jedenfalls ein Indiz fur eine auf Seiten von Herrn M...
bestehende Bereitschaft, nach Fehlschlagen einer gemeinsamen Konfliktldsung

nunmehr einseitige, gegen die Antragstellerin gerichtete Mal3hahmen zu ergreifen,
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um Druck auf die Antragstellerin auszutiben und dadurch doch noch seine von der
Antragstellerin zuriickgewiesene Verhandlungsposition durchzusetzen.

ccc) Daruber hinaus hat Herr M... etwa zeitgleich tatsachlich mehrere Mal3-
nahmen ergriffen, die entsprechend der Ankindigung seines Vertreters auf Aus-
weitung und Verschéarfung des bestehenden Konflikts mit der Antragstellerin
gerichtet waren. So hat er die Antragstellerin im Hinblick auf die werbliche Ver-
wendung des Woolmark-Siegels sowie wegen widerrechtlicher Nutzung von Wer-
befotografien mit anwaltlichem Abmahnschreiben vom 17. Juni 2010 und anschlie-
Rend mit Strafanzeige vom 1. September 2010 (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der
Antragstellerin vom 28. 9. 2011) Uberzogen.

Es steht fur den Senat auch aul3er Zweifel, dass — um den Druck auf die Antrag-
stellerin weiter zu erh6hen — der Markeninhaber auf Veranlassung von Herrn

M... handelte, als er die Antragstellerin mit Schreiben vom 19. Juli 2010 (vgl.
Schriftsatz der Antragstellerin vom 28. 9. 2011) zur Aufklarung von Bedenken
gegenuber einer berechtigten Verwendung des Woolmark-Siegels aufgefordert
und spéater unbestritten mit Schreiben vom 29. Dezember 2010 Strafanzeige
wegen Betrugs gegen die Antragstellerin gestellt hat. Die Veranlassung des Mar-
keninhabers hierzu durch Herrn M... ergibt sich aus der klar belegten und

vom Markeninhaber und durch Herrn M... als solche eingeraumten Stroh-
manntatigkeit des Markeninhabers in Bezug auf die streitgegenstandliche Marke

(s. u. ddd)) sowie aus dem engen zeitlichen Zusammenhang des Vorgehens.

Im Zusammenhang mit den vorgenannten Fallumstanden ist ferner aus den unbe-
strittenen Bemuhungen des Herrn M..., im September 2010 einen Vertrags-

partner der Antragstellerin als Warenzulieferer zu gewinnen, auf den Zweck zu
schliel3en, dadurch die Konkurrenzlage zur Antragstellerin auf der Ebene des
Warenangebots zuzuspitzen und dadurch weiter Druck auf die Antragstellerin

auszuiben.
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ddd) Einen weiteren Rickschluss auf die auch im vorliegenden Fall maf3geblich zu
berucksichtigende Motivation von Herrn M... bei der Beauftragung der

Anmeldung der Streitmarke am 3. Marz 2011 lasst der Umstand zu, dass er
wenige Tage vor bzw. nach der Anmeldung der angegriffenen Marke die Anmel-
dung von funf weiteren Bezeichnungen durch den — nunmehr unstreitig— als
Strohmann eingeschalteten Markeninhaber veranlasst hat, die, wie Herrn
M... ebenfalls unstreitig bekannt war (siehe dazu Schriftsatz der Antragstel-

lerin vom 28. 9. 2011), die Antragstellerin zeitnah vorher zur Kennzeichnung ver-
schiedener Yogaartikel verwendet hatte (vgl. Nr. 30 2011 008 280 ,yogiMoon®,
Nr. 30 2011 010 832 ,yogiChakra®, Nr. 30 2011 013 371 ,yogiComfort®,
Nr. 30 2011 015 345 ,yogiZabuton® und Nr. 30 2011 015 346 ,yogiPure®).

Aus den vorgenannten Umstanden, insbesondere aus der Auswahl und der
Anzahl der angemeldeten Bezeichnungen ergibt sich der Schluss, dass Herr
M... diese Anmeldungen gerade deshalb veranlasst hat, weil diese Zeichen

durch die Antragstellerin vorbenutzt wurden. Es liegt auch nahe, dass Herr
M... im Hinblick auf den Widerstand, dem seine eigene Anmeldung der
Streitmarke durch den Léschungsantrag der Antragstellerin vom 15. Oktober 2010
ausgesetzt war, hierzu den Markeninhaber als Stronmann eingebunden hat. Dies
lasst unter Berlcksichtigung der bereits genannten Fallumstande den Schluss zu,
dass Herr M... dadurch den Druck auf die Antragstellerin aufrechterhalten

bzw. durch Er6ffnung einer weiteren Front sogar verstarken wollte.

eee) Im Hinblick auf den inneren Zusammenhang der — fir sich genommen teil-
weise durchaus legitimen, aber in einer Gesamtschau zu wirdigenden — Maf3nah-
men des Herrn M..., mit denen entsprechend einer typischen Eskalationsdy-
namik in einer verharteten Auseinandersetzung Druck ausgetbt, ausgeweitet und
verscharft wird, bestehen klare Anhaltspunkte daflir, dass auch die Veranlassung
der Anmeldung der Bezeichnung ,yogiMerino“ vom 3. Méarz 2011 wesentlich von
dieser Ubergeordneten Behinderungsabsicht des Herrn M... getragen war

und daher darauf abzielte, damit die wirtschaftliche Betéatigung der Antragstellerin
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im Hinblick auf die weitere Verwendung des eingefiihrten Zeichens ,yogiMerino®
fur Yogaartikel durch Ausnutzung der Sperrwirkung der Marke zu behindern und
zu beeintrachtigen. Selbst wenn fur Herrn M..., dessen Beweggriinde, wie

der Markeninhaber zutreffend anmerkt, in vollem Umfang und nicht nur in belas-
tender Hinsicht zu bertcksichtigen sind, davon ausgegangen wird, dass er das
angegriffene Zeichen des Markeninhabers tatsachlich zur Kennzeichnung eigener
Waren benutzen wollte, stellt sich vorliegend angesichts der vorgenannten deutli-
chen Hinweise darauf, dass er die Antragstellerin systematisch unter Druck setzen
wollte, das Motiv, die Antragstellerin an der Benutzung der Marke zu hindern, als
wesentlicher Beweggrund dar, der die Bejahung einer bdsglaubigen Anmeldung
tragt. Ob eine andere Betrachtung veranlasst ware, wenn Anhaltspunkte dafir
gegeben waren, dass Herr M... die Anmeldung der streitgegenstandlichen

Marke bereits langere Zeit vorbereitet hatte oder die Streitmarke sich koharent in
eine bestehende Markenstrategie einfugt, kann dahin gestellt bleiben, da hierfur

vorliegend kein Anhalt besteht.

Dass die Markenabteilung in ihrer Entscheidung nur darauf abgestellt hat, ob der
Markeninhaber beabsichtigt hat, die angegriffene Marke zu benutzen, und nicht
auch einbezogen hat, ob Herr M... insoweit einen Benutzungswillen hatte,

greift zwar insoweit rechtlich zu kurz, weil eine sachgerechte Feststellung der
Beweggriunde des Hintermannes die Berucksichtigung aller seiner Motive erfor-
dert. Allerdings hat sich dieser Umstand nicht auf das Ergebnis der Entscheidung
ausgewirkt, weil die festgestellte Behinderungsabsicht bei Gesamtwirdigung der
Umstande des vorliegenden Einzelfalls auch neben einem unterstellten Benut-

zungswillen des Herrn M... den wesentlichen Beweggrund bildet.

cc) Der Loschungsanspruch bezieht sich neben den eingetragenen Waren der
Klassen 27, fur die die Antragstellerin die Bezeichnung benutzt hat, ndmlich Yoga-

matten, auch auf zweckverwandte Yogaartikel der Klasse 20 und 28.
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dd) Die Loschung der angegriffenen Marke bedeutet keinen unverhéltnismalidigen
Eingriff in die eigentumsrechtliche Stellung des Markeninhabers, da sie lediglich
den rechtsmissbrauchlichen und im Eintragungsverfahren insoweit nicht abschlie-
Bend gepruften Erwerb eines formalen Markenrechts korrigiert. Auch fur die
Gewéhrung von Vertrauensschutz zugunsten des Markeninhabers besteht in die-
sem Zusammenhang ersichtlich kein Raum (vgl. BGH, GRUR, 2014, 872
Rn. 39 ff. — Gute Laune Drops); der Gesetzgeber hat Marken, die entgegen dem
absoluten Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in das Register einge-
tragen worden sind, auch von den in § 50 Abs. 2 MarkenG enthaltenen Begiins-

tigungen ausgenommen.

2. Da einer bosglaubigen Markenanmeldung stets ein rechtsmissbrauchliches
Handeln zugrunde liegt, entspricht es regelmafiig der Billigkeit, dem Markeninha-
ber im Falle der Loschung einer bdsglaubig angemeldeten Marke auch die Kosten
des Loschungsverfahrens aufzuerlegen, vgl. 8 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Denn
wer missbrauchlich Markenschutz in Anspruch nimmt bzw. sich fur eine rechts-
missbréauchliche Anmeldung verwenden lasst, muss sich notwendige Maflinahmen,
die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen las-
sen (vgl. BPatG, GRUR 2001, 744, 748 —S100; m.w. N. Strobele/Hacker,
MarkenG, 11. Aufl.,, 8 71 Rn. 15). Die von der Markenabteilung beschlossene Auf-
erlegung der Kosten des patentamtlichen Loschungsverfahrens auf den Antrags-
gegner ist deshalb zu Recht erfolgt.

3. Aus den unter 3. genannten Griunden entspricht es dartiber hinaus der Billig-
keit, dem Markeninhaber auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerle-
gen, vgl. 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

4. Fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine Veranlassung. Der
vorliegende Fall wirft insbesondere keine grundsatzlichen Rechtsfragen auf, § 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Entscheidung des Senats beschrankt sich vielmehr auf

die einzelfallbezogene Anwendung anerkannter Beurteilungsgrundsatze.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/9i8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE088890964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Die durch den Markeninhaber angesprochenen Fragen bedirfen, soweit es sich
dabei Gberhaupt um Rechtsfragen handelt, keiner grundséatzlichen Klarung.

Nach standiger hochstrichterlicher Rechtsprechung ist das Vorliegen einer unlau-
teren Behinderungsabsicht auf der Grundlage einer Gesamtwurdigung aller Um-
stédnde des Einzelfalls zu beurteilen (stdg. Rechtsprechung, vgl. z. B. BGH, GRUR
2008, 621 Rn. 32 — AKADEMIKS). Die Strohmanneigenschaft des Markeninha-
bers ist — wie sich aus den oben stehenden Ausfihrungen unter 1. b) bb) ergibt —,
nicht der einzige Gesichtspunkt, der fur die Bejahung der Bosglaubigkeit malRge-
bend ist, sondern ein Tatumstand, der im Zusammenhang mit den weiteren
genannten Umstéanden des konkreten Einzelfalles im Rahmen einer tatrichterli-
chen Gesamtwirdigung all dieser Umstande einzubeziehen ist. Dass eine Behin-
derungsabsicht Bosglaubigkeit begriinden kann und auch ein mdglicher eigener
Benutzungswille dem nicht entgegensteht, ist, wie bereits ausgefiihrt, ebenfalls

bereits hochstrichterlich entschieden.

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 beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung 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 ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens 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 Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich Lachenmayr-Nikolaou Schmid

Fa



