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Wie gewonnen so zerronnen: Spekulationsmarke
mit Behinderungsabsicht

Spekulationsmarke: Das hat jetzt weniger mit einem Weihnachtsgeback zu tun, als vielmehr mit der
vorratsmaRigen Anmeldung von Marken ohne wirkliche Nutzungsabsicht - dafiir aber meist mit
Behinderungsabsicht. Eine solche Marke kommt aber meist nicht weit, wie ein Beschluss des DPMA
(13.10.2021; 30 2015 048 635) zeigt. In diesem Fall wurde die Marke fiir nichtig erklart....

[. Sachverhalt: Marken als Spekulationsmodell

Die Antragsgegnerin ist eine Markeninhaberin in Form einer Kleinstkapitalgesellschaft, die 161 Marken
besitzt und im Jahr 2018 510.000€ erwirtschaftete. Zum Vergleich: die bekannte Hugo Boss AG besitzt
lediglich 63 Wortmarken und machte im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von 2,9 Milliarden €.

Die Markeninhaberin meldete bevorzugt weibliche Vornamen, die fiir Bekleidungsprodukte geeignet
waren und durch andere Modeunternehmen bereits verwendet wurden, an. Zudem fanden sich unter
ihren geschiitzten Wortmarken auch Bezeichnungen, die sich optimal fiir Werbezwecke eigneten. Nach
den Eintragungen der Wortmarken mahnte die Markeninhaberin Dritte vermehrt mit Unterlassungs-
und Schadensersatzanspriichen ab.

Im vorliegenden Fall mahnte die Markeninhaberin/Antragsgegnerin die Antragstellerin ab, da diese die
geschiitzte Wortmarke ,lcebound” verwendete, mit der bereits vor Markenanmeldung Winterjacken und
warme Funktionsjacken beworben wurden. Daraufhin beantragte die Antragstellerin beim DPMA die
Eintragung der Marke fiir nichtig zu erklaren und loschen zu lassen.

Die Antragstellerin vertrat die Rechtsauffassung, dass die Markeninhaberin ihren Umsatz durch ihre
Abmahnungen und nicht aus ihren Lizenzzahlungen erzielt. Das wirkliche Geschaftskonzept der
Markeninhaberin bestehe aus der Recherche nach bekannten Modellbezeichnungen und der
anschlieBenden Eintragung dieser Wortmarken.

I1. Der Beschluss: Rechtsmissbrauch = boswillig

Das DPMA erklarte die Eintragung der Wortmarke fiir nichtig und veranlasste die Loschung der
geschiitzten Marke ,lcebound®. Das DPMA kam zur Uberzeugung, dass die Anmeldung der Wortmarke
durch die Markeninhaberin boswillig erfolgte und deshalb kein Schutz durch das Markenrecht zu
gewahren sei.

Die Boswilligkeit eines Anmelders ist anzunehmen, wenn die Anmeldung von den Gesichtspunkten des
»Rechtsmissbrauchs” und der ,Sittenwidrigkeit” gekennzeichnet wird. Die Schwelle der Bosglaubigkeit ist
tiberschritten, wenn:
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seine Wirkungen uiber eine bloRe Folge des als Wettbewerb hinzunehmende Behinderung
hinausgehen und

bei objektiver Wiirdigung aller Umstande des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeintrachtigung der
wettbewerbsrechtlichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Forderung des eignen
Wettbewerbs gerichtet ist.

Dabei gilt zu beachten: Die Boswilligkeit des Anmelders muss bereits im Zeitpunkt der
Markenanmeldung vorgelegen haben.

Im Einzelfall ist auch die Anmeldung einer Spekulationsmarke als boswillig zu deklarieren.
Die Anmeldung einer Wortmarke zu Spekulationszwecken liegt unter folgenden Voraussetzungen vor:

Der Anmelder will die Wortmarke nicht ernsthaft benutzen, meldet aber dennoch mehrere Marken fiir
verschiedene Produkte anmeldet, um spater gegeniiber Dritten, die auf die Verwendung von
identischen oder ahnlichen Wortmarken zuriickgreifen, Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche
geltend zu machen.

Um eine boswillige Markenanmeldung bejahen zu konnen, miissen alle Umstande des Einzelfalles
umfassend abgewogen werden. Die Absicht, die Marke umzufunktionieren und als ,Waffe des
Wettbewerbskampfes” einzusetzen, muss nicht der einzige Beweggrund der Markenanmeldung sein.
Diese Benutzungsabsicht reicht jedoch bereits aus, um eine boswillige Markenanmeldung anzunehmen
zu konnen.

I1I. Fazit: Wie gewonnen so zerronnen

Der Schutz des Markenrechts umfasst nicht die rechtsmissbrauchliche Nutzung von Marken. Die
Einflihrung des Eintragungshindernis der ,boswilligen Markenanmeldung” soll dem Interesse der
Rechtssicherheit dienen und deshalb bereits im Eintragungsverfahren die Anmeldung von
ungerechtfertigten Marken verhindern. Ein Markeninhaber soll lediglich markenrechtlichen Schutz
erhalten, wenn er die Marke auch anmeldet, um diese konkret zu nutzen. Hingegen soll ein
Markeninhaber, der eine Marke nur eintragen lasst, um gegen Dritte Unterlassungs- und
Schadensersatzanspriiche geltend zu machen und selbst keinen eigenen Nutzungswillen hat, nicht vom
Schutz des Markenrechts profitieren.

Ob ein Markeninhaber bosglaubig eine Marke anmelden lasst, ergibt sich aus der Beriicksichtigung aller
Umstande des Einzelfalls, sowie aus der Benutzungsabsicht die Marke ,zweckentfremdend” einzusetzen.

Als Indizien fiir die Annahme der boswilligen Markenanmeldung konnen sowohl die Benutzungsabsicht
und das Abmahnverhalten des Markeninhabers als auch der Vergleich von Markenanzahl- und GroRe
des Unternehmens dienen.

Deshalb sollte ein Geschaftskonzept nicht daraus bestehen, Umsatze aus Abmahngeschaften zu
erzielen!
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Weil wir grad bei Marken sind...

Und wer gutwillig, sicher und sogar kostenfrei eine Marke anmelden will und bereits Mandant bzgl.
unserer Schutzpakete ist oder werden will, fiir den haben wir folgendes Angebot:

Fiir unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen Schutzpakete berechnen wir unter folgenden
Umstanden bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar:

- Fiir neue Mandanten: Wer sich neu fiir eines unserer Schutzpakete entscheidet und dabei eine
Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten (im Unlimited-Paket obligatorisch) wahlt, der bekommt
einmal pro Jahr eine (1) Markenanmeldung on top. Gemeint ist damit die Priifung der
Eintragungsfahigkeit einer deutschen Marke und Durchfiihrung der Anmelde- und Zahlungsmodalitaten
ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebiihren sind
davon natiirlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? Hier geht es
zu unseren Schutzpaketen.

- Fiir Bestandsmandanten: Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer
Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt fiir eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich
bereits fiir eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden
hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenanmeldung profitieren und bekommt die
obenstehende Beratung zur Markenanmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den fiir Sie bereits zustandigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder
an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in diesem Beitrag.

Autor:
Patricia Finkl
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