BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 380/99 An Verkindungs Statt

zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154

6.70



betreffend die Marke 396 37 955
(hier: Léschungsverfahren S 186/97)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mindlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2000 durch den Richter Dr. Fuchs-
Wissemann als Vorsitzenden sowie die Richterin Klante und den Richter

Sekretaruk

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurtickgewie-

sen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt die Antrags-

gegnerin.



Grunde

Gegen die fur

Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen oder Teile derselben
zur Reinigung, Filtration oder Aufbereitung von Flussigkeiten, ins-
besondere von Prozel3flissigkeiten, Industrieabwéassern, Solen,
kommunalen Abwassern oder Gasen; Entwasserungsanlagen der
Teile derselben zur Behandlung von Flussigkeiten, insbesondere
von Prozef¥flissigkeiten, Industrieabwassern, Solen, kommunalen
Abwassern; Rickstandskonditionierungsanlagen, insbesondere
Schlammkonditionierungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations-
oder Fallungsanlagen zur Behandlung von Flussigkeiten, insbe-
sondere von Prozel3flissigkeiten, Industrieabwassern, Solen,
kommunalen Abwassern; elektrische und/oder elektronische
und/oder mechanische Steuergerate oder Teile derselben zum
Betrieb von Reinigungsanlagen und Filtrationsanlagen, Entwasse-
rungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fal-

lungsanlagen

am 30. August 1996 angemeldete und am 14. Januar 1997 eingetragene Wort-

marke
Kontirad
ist Loschungsantrag wegen Bdsglaubigkeit gemafld § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG er-

hoben worden. Zur Begriindung tragen die Antragsteller vor, dass die Gesell-

schafter und Geschaftsfuhrer der Antragsgegnerin, M... v... U..., D... S...



und J... K... bis Mai 1996 Mitarbeiter der M1...-Gesellschaften waren, wobei M...
V... U... Uberwiegend in den Jahren vor seinem Ausscheiden fur die Entwicklung
des "Kontirad"-Sandfilters zustandig gewesen ware. Der Antragsteller zu 1 H...
S... sei Erfinder des patentierten Sandfilters "Kontirad" gewesen und habe den
M1...-Gesellschaften das Recht zur Nutzung der Bezeichnung eingeraumt. Diese
hatten "Kontirad" zur Bezeichnung eines Sandfilters, einem weiterentwickelten
Radialfilter, seit 1987 zur Kennzeichnung benutzt. Im Jahr 1995 habe man sich
entschlossen, "Kontirad" als Marke fir Sandfilter anzumelden, was jedoch an der
in der Folgezeit erfolgten Konkursanmeldung, die die Eréffnung des Konkursver-

fahrens am 3. Juni 1996 zur Folge hatte, gescheitert sei.

Die Antragsgegnerin hat der Léschung mit der Begriindung widersprochen, dafi3
"Kontirad" eine fur Sandfilter im grof3technischen Bereich Ubliche Bezeichnung sei.
Daneben sei weder ein Besitzstand der M1...-Gesellschaften entstanden noch ein
behindernder Wettbewerb denkbar, da die M1...-Gesellschaften sich im Konkurs
befanden. Eine Klage der Antragsteller unter anderem auf Léschung der Marke sei
vom Landgericht Bochum abgewiesen worden, was inzwischen vom Oberlandes-

gericht Hamm bestétigt worden sei.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Marke
wegen Bdsglaubigkeit der Antragstellerin bei der Markenanmeldung geléscht und
ihr die Kosten des Ldschungsverfahrens auferlegt. Zur Begriindung wurde ange-
fuhrt, der Begriff der Bosglaubigkeit sei dahingehend auszulegen, dal3 es sich um
einen qualifizierten Tatbestand handele, der Rechtsmif3brauchlichkeit oder Sitten-
widrigkeit voraussetze. Hierbei konne man auf die Grundsatze des UWG zur
miRbrauchlichen Markenanmeldung zuriickgreifen. Dabei sei davon auszugehen,
dal3 die Anmeldung eines Zeichens als Marke nicht schon wegen bekannter Vor-
benutzung eines Dritten sittenwidrig sei. Es miuf3ten zusatzliche Gesichtspunkte
hinzu kommen, beispielsweise die Anmeldung des gleichen Zeichens in Kenntnis
eines wertvollen Besitzstandes eines vorbenutzenden Dritten ohne sachlichen

Grund fur gleiche oder &hnliche Waren oder etwa eine Behinderungsabsicht. Ob



ein wertvoller Besitzstand vorliege, kdnne dahingestellt bleiben, da jedenfalls
sonstige Unlauterbarkeitsmomente vorlagen. Hierfir reiche es aus, dal3 die An-
tragsteller das Zeichen seit langerer Zeit benutzt hatten und planten, das Zeichen
als Marke anzumelden, was der Konkurs der M1...-Gesellschaften verhindert ha-
be. Dabei sei die Benutzung der Bezeichnung "Kontirad" durch die M1...-Ge-
sellschaften seit 1987 unstreitig. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin
habe "Kontirad" auch herkunftshinweisende Funktion. Es bestehe kein Anhalts-
punkt fur eine beschreibende Funktion des beanspruchten Begriffs fur Sandfilter.
Die Benutzung von "Kontirad" sei zumindest einem der Gesellschafter der An-
tragsgegnerin bei der Anmeldung bekannt gewesen. Was die Behinderungsab-
sicht betreffe, kdnne nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dal3 diese

zumindest ein Motiv der Markenanmeldung gewesen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie
ist der Auffassung, dal® nicht nur die M1...-Gesellschaften "Kontirad" vor der An-
meldung benutzt hatten; vielmehr seien Kontirad-Filter in mehreren Planungsun-
terlagen Dritter aufgefiihrt. Die Eignung zur Kennzeichnung sei damit erschwert.
Nach dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit sei kein sittenwidriges Handeln zu
erkennen. Es konne kein wertvoller Besitzstand angenommen werden, da nicht
vorgetragen worden sei, ab wann die Kennzeichnung benutzt wurde, wie lange
dies der Fall gewesen sei, welche Umséatze mit der gekennzeichneten Ware getéa-
tigt wurden und welche Bedeutung die Kennzeichnung fir den Erfolg der Ver-
marktung hatte. So sei im Jahre 1995 eine Benutzung von ,Kontirad* nur noch fur

zwei Sandfilter erfolgt und 1996 gar nicht mehr.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den BeschluR der Markenabteilung aufzuheben und den LO-

schungsantrag in vollem Umfang zurtickzuweisen,

hilfsweise den Léschungsantrag wegen der Waren



Entwasserungsanlagen oder Teile derselben zur Behandlung von
Flussigkeiten, insbesondere von Prozel3flissigkeiten, Industrieab-

wassern, Solen, kommunalen Abwassern;

Ruckstandskonditionierungsanlagen insbesondere Schlammkondi-
tionierungsanlagen, Neutralisations-, Flocculations- oder Fal-
lungsanlagen zur Behandlung von Flussigkeiten insbesondere von
Prozelflussigkeiten, Industrieabwassern, Solen, kommunalen Ab-

wassern,

elektrische und/oder elektronische und/oder mechanische Steuer-
gerate oder Teile derselben zum Betrieb von Reinigungsanlagen
und Filtrationsanlagen, Entwéasserungsanlagen, Neutralisations-,

Flocculations- oder Féallungsanlagen

zuriickzuweisen,

weiter hilfsweise, den Léschungsantrag wegen der Waren "elektri-
sche und/oder elektronische und/oder mechanische Steuergerate
oder Teile derselben zum Betrieb von Reinigungsanlagen und Filt-
rationsanlagen, Entwasserungsanlagen, Neutralisations-, Floccu-

lations- oder Fallungsanlagen™ zuriickzuweisen.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurtickzuweisen und der Antragsgegnerin die

Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie tragen vor, dal3 mit ,Kontirad“ gekennzeichnete Produkte in den Jahren vor
der Konkurseroffnung und auch danach mit Genehmigung des Konkursverwalters
weitervertrieben worden seien. Der geringe Umsatz im Jahre 1995 sei bedingt

durch die schlechte wirtschaftliche Situation, die dann zum Konkurs gefuihrt habe.



Den vorgelegten Unterlagen kénne entnommen werden, dal’ "Kontirad"-Sandfilter
noch im Jahre 1997 ein auf die M2... GmbH hinweisender Begriff in Fachkreisen

gewesen sei.

Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet, denn die angegriffene Marke ist
gemaf 8§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG zu I6schen.

Danach wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit geldscht,

wenn der Anmelder bei der Anmeldung bdsglaubig war.

Von der Bosglaubigkeit des Anmelders ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die
Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knupft die Be-
stimmung an die Rechtsprechung zum auf3erkennzeichenrechtlichen Léschungs-
anspruch aus 81 UWG oder 8§ 826 BGB unter Geltung des Warenzeichen-
gesetzes an. Zur Beurteilung der Bosglaubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs 1
Nr 4 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundséatze weiter heranzu-
ziehen (vgl. BGH, WRP 2000,1293,1294 — Equi 2000). Demzufolge war die An-
tragsgegnerin bosglaubig, weil sie mit der Anmeldung beabsichtigte, den Vorbe-
nutzer der Marke an deren weiteren Benutzung zu hindern. An die Feststellung
der erforderlichen Behinderungsabsicht sind keine zu hohen Anforderungen zu
stellen, wenn die Kenntnis vom Besitzstand, bzw. sonstige Unlauterkeitsmomente
vorhanden sind. In der Regel kann in solchen Situationen nach der Lebenserfah-
rung angenommen werden, dass die Behinderungsabsicht zumindest eines von
mehreren Motiven der Markenanmeldung war (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 50
Rdn 14).

Die Geschaftsfuhrer der Antragsgegnerin wuldten, dal3 die M1...-Gesellschaften

den Begriff "Kontirad" zur Kennzeichnung eines industriellen Sandfiltersystems



seit 1987 benutzten. Zum Nachweis haben die Loschungsantragsteller eine Kopie
der bis zu diesem Jahr zuriickreichenden Verkaufsprospekte vorgelegt. Samtliche
Geschaftsfuhrer der Antragsgegnerin, auf deren Kenntnis nach dem Rechtsge-
danken des 8 166 Abs 1 BGB abzustellen ist, waren zuvor Mitarbeiter der M1...-
Gesellschaften; der Geschaftsfiihrer van Unen war sogar mit der Frage, ob "Konti-
rad" als Marke der M1...-Gesellschaften angemeldet werden sollte, befalt und be-
furwortete dies laut Besprechungsbericht vom 12. Dezember 1995 (Anlage 4 des
Loschungsantrages). Hierbei ist ohne Belang, ob es dann wegen fehlender fi-
nanzieller Mittel oder aus sonstigen Grinden nicht mehr zur Eintragung der Marke
kam; auch ist unerheblich, ob der Besprechungsbericht von dem Antragsteller
zu 1) unterzeichnet und von der Mitarbeiterin J1... erledigt worden ist, sodal3 es
auf deren Vernehmung als Zeugin nicht ankommt. Denn bei dieser Sachlage
reicht es fur ein nach § 138 ZPO wirksames Bestreiten der Kenntnis von der Ver-
wendung der Marke ,Kontirad“ durch die M1...-Gesellschaften nicht aus, dass die
Antragsgegnerin pauschal eine Benutzung von ,Kontirad“ in Abrede stellt. Dal3 die
Bezeichnung vor der Anmeldung im Jahr 1996 benutzt worden ist, ergibt sich viel-
mehr aus dem eigenen Vorbringen der Antragsgegnerin in der miundlichen Ver-
handlung, wonach die M1...-Gesellschaften 1995, wenn auch nur zwei, Sandfilter

mit der Kennzeichnung ,Kontirad® verauf3ert haben.

Zudem belegt die Aufnahme des Kontirad-Filters in den Arbeitsbericht ,Abwasser-
filtration" des ATV-Fachausschusses 2.8 zu Verfahren der weitergehenden Ab-
wasserrreinigung nach biologischer Behandlung nicht nur einen wertvollen Besitz-
stand, sondern auch eine intensive Benutzung vor der Anmeldung im Jahre 1996.
Dieser Bericht ist zwar erst im Jahre 1997 erschienen und damit mdglicherweise
ganz kurze Zeit nach der Anmeldung. Gemeint ist damit jedoch erkennbar das
System der M1...-Gesellschaften, da es ausgeschlossen ist, dal3 die Antragsgeg-
nerin in wenigen Monaten die Aufnahme in eine von hochrangigen Experten ge-
fertigte Zusammenstellung von Abwasserreinigungssystemen erreicht hat, zumal
berichtet wird, dass es sich um eine in Deutschland erfolgte Weiterentwicklung ei-

nes Radialfilters handelt, die unstreitig durch den Loéschungsantragsteller zu 1) er-



folgt ist und deren Ergebnis der ,Kontirad“-Filter war, der dann langjahrig von den
ML1...-Gesellschaften vertrieben wurde, wie auch den mit der Antragsschrift vom
01. Oktober 1997 eingereichten Unterlagen (Anlagen 7 und 8) zu entnehmen ist.

Die im Jahr 1996 infolge Konkurses unterbrochene Benutzung war entgegen der
Auffassung der Antragsgegnerin unschadlich, da die Mdglichkeit zur Fortfihrung
des Betriebs und die ernsthafte Absicht hierzu vorhanden war (vgl BGH, GRUR
1957,25-Hausbucherei), was sich ohne weiteres aus dem L&schungsbegehren

des Antragstellers zu 2. als Konkursverwalters ergibt.

Fur die Loschung wegen Boésglaubigkeit kommt es nicht darauf an, ob ,Kontirad*
eine schutzfahige Bezeichnung ist. Eine Bosglaubigkeit iSv § 50 Abs 1 Nr 4 Mar-
kenG ist auch dann gegeben, wenn jemand mit der Anmeldung einer bestimmten
Marke einen anderen in der Verwendung einer schutzunfahigen Bezeichnung be-
hindern will. Es entspricht dem Gesetzeszweck, dal’ auch in derartigen Fallen ei-
ner beabsichtigten wirtschaftlichen Behinderung eine solche Marke durch L6-
schung wegen Bosglaubigkeit wieder beseitigt werden kann (BPatGE 42, 139, 145
"tubeXpert"). Im tbrigen bestehen keine Zweifel an der Unterscheidungskraft des
Begriffs "Kontirad" fur Sandfilteranlagen, da ein im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsinhalt nicht feststellbar ist. Auch kann nicht ohne weiteres
von einem Freihaltebedirfnis ausgegangen werden, da jeglicher Anhaltspunkt
fehlt, daf3 sich "Kontirad" bereits im Jahre 1996 zu einem Sachbegriff flr eine be-

stimmte Art von Sandfilteranlagen hin entwickelt hatte.

Die Bosglaubigkeit bei der Markenanmeldung bezieht sich auf alle fiir die Marken-
inhaberin geschitzten Waren, so dal3 auch die "Hilfsantréage" nicht zum Erfolg fuh-
ren konnen. Die M1...-Gesellschaften haben die Bezeichnung fur ein industrielles
Sandfiltersystem eingesetzt. Dieses ist eine Reinigungs- und Filtrationsanlage zur
Reinigung, Filtration oder Aufbereitung von Flussigkeiten. Die mit den "Hilfsantra-
gen" beanspruchten Waren sind Ubliche Teile dieser Anlage, die zu einem Sandfil-

tersystem, wie es von den M1...-Gesellschaften vertrieben wurde, gehdren. Des-
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halb erstreckt sich das Interesse der Antragsteller an der Beseitigung der bds-

glaubig erwirkten Eintragung auch auf diese Waren.

Die Kosten des Ldschungsverfahrens waren der Antragsgegnerin aufzuerlegen.
Sind an einem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kénnen Patentamt und —
gericht bestimmen, dal3 die Kosten des Verfahrens einschliel3lich der den Betei-
ligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der
Anspriiche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise
zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (8§ 63 Abs 1 Satz1, § 71 Abs 1
MarkenG). Dies ist der Fall, wenn der Antrag auf Loschung einer Marke wegen
Bosglaubigkeit erfolgreich ist (vgl Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, § 63
Rdn 11, § 71 Rdn 21; BPatGE 42,139-SS2).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG war nicht
veranlasst .Die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert keine Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs, weil der Senat in rechtlicher Hinsicht nicht von
der Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm vom 29. Oktober 1998
(4 U 81/98) abweicht. Die im Ergebnis abweichende Entscheidung beruht letztlich
nur auf tatsachlichen Grinden, nachdem die Antragsteller dort nicht hatten nach-
weisen konnen, dass sie ,Kontirad“ vor der Anmeldung der gleichlautenden Marke
durch die Antragsgegnerin in einem 8 4 Nr 2 MarkenG entsprechenden Umfang

benutzt hatten.

Dr. Fuchs-Wissemann Klante Sekretaruk

Mi/Na



