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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:150125B29Wpat14.21.0



betreffend die Marke 30 2013 070 212
(Loschungsverfahren S 40/17 Losch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 25. September 2024 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und den Richter

Posselt beschlossen:

—

. Die Beschwerde der Loschungsantragstellerin wird zurtickgewiesen.

2. Die Kostenbeschwerde des Markeninhabers wird zurickgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdefuhrerin, dem Beschwerdegegner die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurickgewiesen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Beschwerdeflhrerin zu 1 und Beschwerdegegnerin zu 2 (im Folgenden als
,Beschwerdefuhrerin® bezeichnet) wendet sich gegen die Zurickweisung ihres auf
die Bosglaubigkeit der Markenanmeldung gestutzten Loschungsantrags gegen die
Marke 30 2013 070 212 ,Testa Rossa“ durch die Markenabteilung 3.4 des
Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA), wahrend sich die Beschwerde des
Beschwerdegegners zu 1 und Beschwerdefuhrers zu 2 (im Folgenden als
,Beschwerdegegner” bezeichnet) gegen die Zurlickweisung seines Kostenantrags

richtet.



Bei der Beschwerdefuhrerin handelt es sich um eine bekannte italienische
Herstellerin von Sportwagen und Formel-1-Fahrzeugen, die bereits in den 1950er
Jahren die Marke , Testa Rossa" fur einen Frontmotor-Rennwagen benutzt hat. Von
1984 bis 1991 hat sie das Serienmodell ,Testarossa“, von 1991 bis 1994 das Modell
,012 TR" und von 1994 bis 1996 den ,F 512 M" produziert. Insgesamt wurden mehr
als 7.000 Modelle der Serie gebaut.

Der Beschwerdegegner ist Vorstand der X ... AG und seit ca. 50 Jahren u. a. in der
Spielzeug- und Modellautobranche unternehmerisch tatig. Seit Jahrzehnten finden
juristische  Auseinandersetzungen insbesondere wegen Lizenzforderungen
aufgrund der Wiedergabe von Herstellermarken auf Modellspielzeug zwischen ihm
— teilweise gemeinsam mit dem Y ... e.V. und anderen Herstellern von Spielzeug-
und Modellautos — auf der einen Seite und Automobilherstellern auf der anderen

Seite statt.

Gegen mehrere zugunsten der Beschwerdeflhrerin eingetragener ,Testarossa“-
Marken hat der Beschwerdegegner in der Vergangenheit Loschungsantrage wegen
Verfalls gestellt. Diesbezlglich werden zwischen den Beteiligten diverse

Rechtsstreitigkeiten geflhrt:

Die Wortmarke IR 910 752 ,TESTAROSSA" mit Zeitrang vom 6. Oktober 2006, die
u.a. in der EU Schutz geniel3t, wurde zugunsten der Beschwerdeflhrerin
eingetragen fur Waren der Klassen 12 und 28. Auf zwei Léschungsantrage des
Beschwerdegegners wegen Verfalls vom 14. November 2014 (bzgl. Waren der
Klasse 28) und vom 7. September 2015 (bzgl. Waren der Klasse 12) hat das EUIPO
die Marke IR 910 752 mit Benennung der Europaischen Union in der
Beschwerdeinstanz flr samtliche Waren geldscht (vgl. Entscheidung der 5. BK des
EUIPO vom 29.08.2023, Az. R 334/2017-5 und R 343/2017-5 bzgl. Waren der
Klasse 12 sowie Entscheidung der 5. BK des EUIPO vom 29.8.2023 — R 887/2016-
5 bzgl. Waren der Klasse 28). In beiden Verfahren hat die hiesige
Beschwerdefuhrerin Klage zum EuG erhoben (EuG T-1103/23 und EuG



T-1104/23), mit dem Ziel des Fortbestands des Markenschutzes fur die Waren der
Klasse 12 ,vehicles; structural and replacement parts, components and accessories
therefor all included in this class; engines‘ und der Klasse 28 ,scale toy land motor
vehicles‘. Uber die Klagen war bis zum Schluss der mindlichen Verhandlung im

vorliegenden Beschwerdeverfahren noch nicht entschieden.

Ebenso ist die Beschwerdefiihrerin Inhaberin zweier Wort-/Bildmarken

tESﬂ:EI’DS’SE], gegen die der Beschwerdefuhrer im Jahr 2015 ebenfalls

Loschungsantrage wegen Verfalls gestellt hat, namlich der Wort-/Bildmarke
R
DE 1158448 TBSCAIOSSA it zeitrang 22. Juli 1986 und der Wort-Bildmarke

IR 515 107 CRSEAIOSSA it Zeitrang 22. Juli 1987, die jeweils fir Waren der
Klasse 12 eingetragen wurden. In zweiter Instanz hat das Oberlandesgericht
Dusseldorf — unter Berucksichtigung der zwischenzeitlich auf seinen
Vorlagebeschluss ergangenen Entscheidung des EuGH (GRUR 2020, 1301 —
testarossa) — die erstinstanzlichen Entscheidungen des Landgerichts Dusseldorf
insoweit abgeandert, als die Beschwerdeflihrerin zur Einwilligung in die
Schutzentziehung der Wort-Bildmarke IR 515107 auch fur die Waren in Kl. 12
»2automobiles et leur parties” (OLG Dusseldorf I-20 U 131/17, Urteil vom 24.02.2022,
Bl. 112 Rucks. ff. d. A.) bzw. zur Einwilligung in die Loschung der Wort-/Bildmarke
DE 1158448 auch fur die Waren in Klasse 12 ,Automobile und Teile davon® (OLG
Dusseldorf 1-20 U 132/17, Urteil vom 24.02.2022, BIl. 119 Rucks. ff. d. A.) verurteilt
worden war. Insoweit wurden die Klagen des hiesigen Beschwerdegegners
abgewiesen und die weitergehenden Berufungen wurden zurlickgewiesen. Die
gegen die beiden Urteile des OLG Dusseldorf vom 24. Februar 2022 gerichteten
Nichtzulassungsbeschwerden des hiesigen Beschwerdegegners hat der
Bundesgerichtshof mit Beschlissen vom 10. November 2022 verworfen (Az.
| ZR 38/22 und | ZR 39/22, Bl. 145 f. d. A.) sowie die hiergegen gerichteten
Anhoérungsriagen mit Beschlissen vom 7. Februar 2023 verworfen. Gegen die
Beschlisse des BGH vom 10. November 2022 und 7. Februar 2023 hat der



Beschwerdegegner Verfassungsbeschwerden eingelegt, Uber die jeweils noch nicht
entschieden wurde (BI. 197 ff. d. A. + Bl. 203 Ricks. ff. d. A.).

Der Beschwerdegegner hat zudem sieben weitere ,Testa Rossa“-Marken fur
verschiedene Waren der Klassen 3, 7, 9, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 und
Dienstleistungen der Klasse 37 beim EUIPO und beim DPMA angemeldet bzw.
eintragen lassen. Zwischen den Beteiligten sind laut Register weitere
Widerspruchsverfahren bzgl. ,Testarossa“- bzw. ,Testa Rossa“-Marken anhangig,
zum Teil bereits in der Beschwerdeinstanz (Widerspruch des hiesigen
Beschwerdegegners gegen die Anmeldung der Wortmarke UM 016 413 478
~TESTAROSSA“ der Beschwerdefuhrerin; Widerspruch der hiesigen
Beschwerdefuhrerin gegen die Anmeldungen der Marken ,Testa Rossa“
UM 017 750 589, UM 017 750 605 und UM 017 750 613 des Beschwerdegegners;
Widerspruche und Loschungsantrage der hiesigen Beschwerdefuhrerin gegen die
Marken des Beschwerdegegners DE 302017 030193 ,Testa Rossa“
(Beschwerdeverfahren 28 W (pat) 37/21), DE 30 2017 108 126 ,Testa Rossa“
(Beschwerdeverfahren 30 W (pat) 48/21) und DE 30 2017 225 703 Testa Rossa
(Beschwerdeverfahren 30 W (pat) 46/21). Gegen die Anmeldung der Marke ,Testa
Rossa“ UM 013 019 047 durch den Beschwerdegegner wurde von einem Dritten

Widerspruch eingelegt.

Das am 27. Dezember 2013 angemeldete verfahrensgegenstandliche Zeichen

Testa Rossa

ist am 2. Marz 2015 zugunsten des Beschwerdegegners flr die nachfolgend
genannten Waren unter der Nr. 30 2013 070 212 als Wortmarke in das beim DPMA

gefuhrte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 07: Elektrische Bohnergerate; elektrische Bohnermaschinen; elektrische

Bohnerapparate; elektrische Bohrmaschinen; Brotschneidemaschinen;



Klasse 08:

Klasse 12:

Blgelmaschinen; Dynamos fur Fahrrader; Gemuse-Raspelmaschinen;
nicht handbetriebene Handwerkzeuge; Hochdruckreiniger; nicht
handbetriebene Kaffeemuhlen; Kettensagen; Klebepistolen; elektrische
Klchenmaschinen; Staubsaugerschlauche; Staubsaugerzubehér zum
Verspruhen von Duftstoffen und Desinfektionsmitteln; Waschapparate;
Waschewaschmaschinen; Waschmaschinen; Waschanlagen fur
Fahrzeuge; Mull-Zerkleinerer; elektrische Zerkleinerungsgerate flr den
Haushalt; Zentrifugen;

Nicht elektrische Handwerkzeuge aus Eisen; elektrische und nicht
elektrische Epiliergerate; Messerschmiedewaren; Essbesteck; Etuis fur
Rasierapparate; Farbenspatel;, Hammer; Feilen; nicht elektrische
handbetatigte Frisiergerate; kleine Gartenmesser; Gartenscheren;
handbetatigte = Gartenwerkzeuge; = Gemusehobel;  handbetatigte
Handwerkzeuge; Haarbrenneisen; elektrische und nicht elektrische
Haarentfernungsgerate; elektrische und nicht elektrische
Haarschneidemaschinen; Hacken; Hackmesser; Handbohrer;
Handpumpen; Handsagen; Harken; handbetatigte Heckenscheren;
Hobel; Jagdmesser; Laubsagen; elektrische und nicht elektrische
Manikure-Necessaires; Messer; elektrische und nicht elektrische
Nagelfeilen; Nagelhautzangen; elektrische und nicht elektrische
Fingernagel-Polierer;  Pedikure-Necessaires;  Rasier-Necessaires;
Ohrlochstechgerate; Pinzetten; Pinzetten zum Epilieren; handbetatigte
Rasenmaher; elektrische oder nicht elektrische Rasierapparate;
Rasierklingen; Rasiermesser;

Fahrrader; Elektrofahrrader; E-Bikes; Elektrofahrzeuge;
Fahrradbremsen; Zweiradbremsen;  Fahrtrichtungsanzeiger  fur
Fahrrader; Fahrradfelgen; Fahrradglocken; Fahrradketten;
Fahrradklingeln; Fahrradkorbe; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren;
Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale; Fahrradpumpen;
Fahrradrader; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; schlauchlose

Fahrradreifen; Fahrradsattel; Bezuge far Fahrradsattel;



Fahrradschlauche; Fahrradspeichen; alle vorbezeichneten Waren auch
fur Elektrofahrrader,;

Klasse 18: Badetaschen;

Klasse 21: Haushaltsgerate;

Klasse 28: Angelgerate; Angelhaken;  Angeln;  Angelrollen;  Angelruten;
Angelschnure [Vorfacher]; Autorennbahnen; Bobs; Bodybuilding-
Gerate; Bdogen zum Bogenschie3en; Boxhandschuhe; Eislaufstiefel;
Ellbogenschitzer; Expander; Fahrrad-Heimtrainer; Rollen fir Fahrrad-
Heimtrainer; Federballspiele; Gesellschaftsspiele; Golfhandschuhe;
Golfschlager; Golftaschen [mit oder ohne Rader]; Hanteln; Haspeln fur
Drachen; Modell-Fahrzeuge, Modell-Schiffe, Modell-Hubschrauber,
Modell-Raketen und Modell-Flugzeuge, alles mit oder ohne elektrischen
Antrieb; Netze; Wurf-Pfeile; Reusen; Rodelschlitten; Roller; Rollschuhe;
Saiten fur Schlager; Schlager; Schlittschuhe; Schlittschuhstiefel;
Schienbeinschutzer; Skibelage; Skibindungen,; Snowboards;
Schwimmer [Angelzubehdr]; Schwimmflossen; Skateboards; Skier;

Spielwaren; Surfbretter.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeflhrerin am 1. Juli 2015
zunachst Widerspruch eingelegt sowohl aus einer Benutzungsmarke , Testa Rossa“
mit Zeitrang 1. Januar 1957 als auch aus der IR-Marke 910 752 ,TESTAROSSA".

Am 28. Februar 2017 hat die Beschwerdeflhrerin sodann die vollstandige Léschung
der Marke DE 30 2013 070 212 wegen Nichtigkeit gemaly § 50 Abs. 1 MarkenG
i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. beantragt. Zudem hat sie angeregt, die
angegriffene Marke wegen offensichtlich bosglaubiger Anmeldung von Amts wegen

zu loschen.

Die Markenstelle fur Klasse 28 des DPMA hat den Beteiligten mit Schreiben vom
2. Marz 2017 mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren im Hinblick auf den

zwischenzeitlich gestellten Ldschungsantrag zurlickgestellt werde, und die



Antragstellerin mit Schreiben vom 15. Marz 2017 daruber unterrichtet, dass eine
L6schung von Amts wegen nicht in Betracht komme.

Zur Begrindung ihres Ldschungsantrags hat die Antragstellerin und
Beschwerdefuhrerin vorgetragen, der Antragsgegner habe die angegriffene Marke
in Kenntnis der alteren Rechte der Antragstellerin bewusst mit dem Ziel angemeldet,
den ausgezeichneten Ruf und die Bekanntheit der Marke , Testarossa“ in unlauterer
Weise fur seine eigenen geschaftlichen Interessen auszubeuten und von ihrer
Wertschatzung zu profitieren. Zugleich beabsichtige der Antragsgegner, den
Besitzstand der Antragstellerin zu storen und die Antragstellerin selbst an der

weiteren Verwendung ihrer alteren Marken zu hindern.

Ein die Bosglaubigkeit begrindendes parasitares Schmarotzen am guten Ruf sei
selbst dann zu bejahen, wenn die Benutzung einer Marke eingestellt werde und nur
noch eine gewisse Restbekanntheit vorliege (Verweis auf EuG GRUR Int. 2014,
1047 — Simca). Die Marke ,Testarossa“ der Antragstellerin sei demgegenuber
weiterhin weltberihmt. Sie kennzeichne eines der erfolgreichsten Automodelle der
Antragstellerin, welches zu einer lkone der Automobilgeschichte geworden sei.
.1 estarossa“ sei regelmafkig Thema in den Massenmedien und stehe ungebrochen
fur héchsten Luxus und Exklusivitat, gleichsam symbolhaft flr Ferrari. Bei den von
1984 bis 1991 gebauten Serienmodell ,Testarossa“ sei die Marke am Heck der
Fahrzeuge, bei den folgenden Modellen ,512 TR" (1991 bis 1994) und ,F 512 M
(1994 bis 1996) auf dem Motor angebracht worden. Mit mehr als 7.000 produzierten
Fahrzeugmodellen dieser Serie gehdre der ,Testarossa“ zu den meistgebauten
Ferraris Uberhaupt. Die Zahl von 7.000 Stuck sei hoch, da die Beschwerdefuhrerin
die Produktion und den Verkauf von Fahrzeugen absichtlich limitiere. Die Marke
.1estarossa“ genielBe in der Ooffentlichen Wahrnehmung, insbesondere bei
Liebhabern von Sportwagen und Rennsportbegeisterten, Berihmtheit und nach wie
vor allerhochste Wertschatzung. Sie sei in den 1980er Jahren durch die
Verwendung in der Serie ,Miami Vice" zur [kone und weltbekannt geworden. In den

Jahren vor Stellung des Loschungsantrags (2011-2017) sei auch in Massenmedien



(Spiegel, Spiegel online, Focus Online, Bild, Auto Bild, Focus, Welt, Siddeutsche
Zeitung, Duden) immer wieder Uber den Ferrari ,Testarossa“ und dessen Kultstatus
berichtet worden, beispielsweise anlasslich diverser Versteigerungen (Anlagen rop
5 bis 14 zum Loéschungsantrag). Die Marke ,Testarossa“ sei nicht nur in
Deutschland bekannt, sondern geniel3e weltweit hochste Wertschatzung (Verweis
auf Entscheidungen des spanischen Markenamts aus 2013, Anlage rop 15 zum

Ldschungsantrag).

Neben den eingetragenen ,Testarossa“-Marken IR 910752, DE 1158448 und

IR 515 107 habe die Beschwerdefuhrerin durch Benutzung und Verkehrsgeltung die

Marke , Testa Rossa“ bzw. ,Testarossa“ mit Zeitrang vom 1. Januar 1957 (jedenfalls

bzgl. Klasse 12) erworben, die Schutz fur folgende Waren und Dienstleistungen

geniele:

Klasse 9: Brillen und Sonnenbrillen;

Klasse 12: Fahrzeuge; Fortbewegungsmittel zur Fortbewegung auf dem Land;
Kraftfahrzeuge; Autoteile und Autozubehor, soweit in Klasse 12
enthalten; Zubehorteile von Kraftfahrzeugen, soweit in Klasse 12
enthalten;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Spielzeug- und Modellautos; Modellfahrzeuge;
Autorennbahnen;

Klasse 37: Reparatur, Pflege, Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen
und deren Teilen; Einbau von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehor;
Montage von Kraftfahrzeugteilen.

Die durch Benutzung kraft Verkehrsgeltung erworbene Marke geniel3e solange

Schutz, wie die Verkehrsgeltung andauere. Automodelle, die Uber einen langeren

Zeitraum  produziert wurden, wilrden mindestens bis zu einem

Generationenwechsel im Bewusstsein der angesprochenen Verkehrskreise bleiben

und auch daruber hinaus als ,Oldtimer" oder ,Classic cars" ihren Stellenwert im

allgemeinen Bewusstsein behalten. Gerade der ,Testarossa“-Sportwagen habe

durch seine Gestaltung eine aullerordentliche Aufmerksamkeitswirkung. Die
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Verkehrsgeltung werde belegt durch die Prasenz, welche die ,Testarossa“-
Sportwagen noch heute in den Medien und im allgemeinem Bewusstsein der
Bevolkerung hatten. Schlieldlich stehe der Antragstellerin auch eine
nichteingetragene Marke infolge Verkehrsgeltung an dem Kombinationszeichen
,FERRARI TESTAROSSA" zu. Diese durch Benutzung und Verkehrsgeltung
erworbene Marke habe ebenfalls einen Zeitrang vom 1. Januar 1957 (jedenfalls fur
Klasse 12) und geniel3e wiederum Schutz fir Waren und Dienstleistungen der
Klassen 12, 28 und 37.

Die ,Testarossa“-Marken wirden von der Antragstellerin weiterhin rechtserhaltend
benutzt, und zwar vor allem flr Waren in Klasse 12 (insbes. Landfahrzeuge sowie
Teile davon und Zubehdr) durch Wartung, Reparatur, Restauration, Vertrieb von
Ersatzteilen, durch Bewerbung der ,Testarossa“-Fahrzeuge auf der Internetseite
der Antragstellerin, durch die Echtheitszertifizierung von ,Testarossa“-Fahrzeugen
und durch den Vertrieb von  echtheitszertifizierten  ,Testarossa“-
Gebrauchtfahrzeugen mit besonderer Herstellergarantie. Des Weiteren wirden die
Marken rechtserhaltend benutzt fur Waren in Klasse 28 (Spielzeugautos) durch den
Vertrieb von ,Testarossa“-Spielzeugautos durch Lizenznehmer, ferner flr
Sonnenbrillen in Klasse 9 sowie fur die Wartungs- und Reparaturdienstleistungen
in Klasse 37. Das Urteil des EuGH (GRUR 2020, 1301 — testarossa) bestatige die
Auffassung der Antragstellerin zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke
,1estarossa”“.

Der Antragsgegner wolle fur sein Unternehmen, die X ... AG, die vor allem
Spielzeugautos und Rennbahnen anbiete und vertreibe, Vorteile aus dem guten Ruf
ziehen, den die Antragstellerin fur ihre Marke aufgebaut und erworben habe, und
trachte unter Ausschluss der rechtmafigen Markeninhaberin die Wertschatzung der
Marke parasitar fur seine eigenen Geschaftsinteressen auszunutzen. Der
Antragsgegner stelle sich als Verfechter der Interessen der Spielwarenhersteller
gegenuber der Automobilindustrie dar (Anlagen rop 21 und 22 zum

Ldschungsantrag). Mit der Markenanmeldung in zahlreichen Warenklassen zeige
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der Antragsgegner, dass er die Marke nicht alleine mal3stabsgetreu auf Modellautos
anbringen wolle, sondern dass er eine daruberhinausgehende Markennutzung
unter Ausschluss der Antragstellerin und ihrer Lizenznehmer beabsichtige. Dies
ergebe sich auch aus dem Verhalten des Antragsgegners nach Anmeldung der mit
dem LOschungsantrag angegriffenen Marke. Mit den gegen die Marken der
Antragstellerin gerichteten Verfallsverfahren habe der Antragsgegner gezeigt, dass
er zum einen die Marken der Antragstellerin widerrechtlich fur sich monopolisieren
und zum anderen sowohl die Antragstellerin als auch deren rechtmallige
Lizenznehmer bei der weiteren Verwendung ihrer eigenen alteren Marken und bei
einer berechtigten kunftigen Verwendung behindern wolle. Die Marke ,Testarossa“
sei Teil des ,Mythos Ferrari®, der teilweise zerstoért wirde, wenn die Marke dem
Antragsgegner zur beliebigen Verwendung uUberlassen wirde. Die ,Testarossa“-
Marke stelle fur die Antragstellerin nach wie vor einen wertvollen Besitzstand dar
und biete enormes Potenzial fur eine Neuauflage bzw. Fortsetzung der
»1estarossa“-Modellreihe. Es sei branchenlblich und entspreche der
Verkehrserwartung, dass erfolgreiche Automodelle flr einen langeren Zeitraum
nicht produziert, dann jedoch nach etlichen Jahren, anknupfend an die fruhere
Serie, als Nachfolgemodell die Reihe fortsetzen wirden. So habe es auch die

Antragstellerin mit ihrer ,Testarossa“-Serie gemacht.

Zum Beleg der Verkehrsgeltung der Marke ,Testarossa“ und des Vorliegens eines
schutzwurdigen Besitzstandes hat die Beschwerdefuhrerin im Rahmen des
Léschungsverfahrens u.a. ein Verkehrsgutachten der Gesellschaft fur
Konsumforschung (GfK) vom 19. Juni 2017 vorgelegt (Anlage rop 23 zum
Loschungsantrag). Die Antragstellerin ist der Auffassung, die Bekanntheit der
Marke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ergebe sich aus der erforderlichen
Einzelfallbetrachtung unter Berucksichtigung der Ergebnisse der
Verkehrsbefragung, der Berichte in den Medien Uber die Marke einschlielich des
Medienechos auf Urteile des Landgerichts Dusseldorf in Rechtsstreitigkeiten
zwischen den Beteiligten, den Entscheidungen des spanischen Markenamts

(Anlage rop 15 zum Loéschungsantrag) und des Potentials der Marke fur
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Lizenzierungen. Die Bekanntheit und der gute Ruf der ,Testarossa-Marke® der
Antragstellerin in der Gesamtbevolkerung sei des Weiteren vom EUIPO in einem
anderweitigen Widerspruchsverfahren anerkannt worden (vgl. Anlage rop 36 zum
Lédschungsantrag, Entscheidung vom 6. August 2019, Widerspruch B 3 049 448).

Die Bosglaubigkeit des Antragsgegners sei zu bejahen, da es ihm darum gehe, von
der aulderordentlichen Aufmerksamkeitswirkung und dem exzellenten Ruf der
.1 estarossa“-Marke fur seine eigenen wirtschaftlichen Zwecke und zum Schaden
der Antragstellerin zu profitieren. Der Antragsgegner habe das Markenrecht als
Betatigungs- und Geschaftsfeld fur sich entdeckt und versuche es nunmehr
zweckfremd unter gezielter Ausnutzung der mit den Gerichtsverfahren gegen
namhafte Hersteller zu erzielenden Medienaufmerksamkeit fur seine eigenen
Geschaftsziele einzusetzen, weshalb er auch regelmalig eine mediale
Berichterstattung zu den von ihm gefuhrten Rechtsstreitigkeiten initilere (Anlagen
rop 27 bis 29 d zum Ldschungsantrag). Das Schmarotzen am fremden Ruf sei ein
klassischer Fall der Unlauterkeit. Der Eingriff in den schutzwirdigen Besitzstand der
Antragstellerin sei daher mit Behinderungsabsicht erfolgt. Dies sei anzunehmen,
wenn der Markenanmelder die streitige Marke bewusst anmelde, um eine
gedankliche Nahe zu alteren Marken herzustellen, um von ihrer Wertschatzung zu
profitieren oder ihnen gar Konkurrenz zu machen, falls sie in der Zukunft wieder

benutzt werden sollten.

Ein weiterer Beleg fur die Bosglaubigkeit des Markeninhabers und Antragsgegners
seien auch die exzessiven Markenanmeldungen von ,Testarossa-Marken“ beim
DPMA und beim EUIPO in zahlreichen unterschiedlichen Klassen mit zahlreichen
unterschiedlichen Waren. Dem Antragsgegner gehe es unabhangig von der
Nutzung fr eine konkrete Ware offenbar nur darum, das Zeichen ,Testa Rossa" als
Marke zu registrieren, weil er wisse, dass er damit von dem nach wie vor
schutzwurdigen Besitzstand der Antragstellerin und dem auf ihre Anstrengungen
zurickgehenden herausragenden Ruf der ,Testarossa“-Marke profitieren kdnne.
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Dem ihm am 7. April 2017 zugegangenen Loschungsantrag hat der Inhaber der
angegriffenen Marke und Beschwerdegegner mit anwaltlichem Schriftsatz vom

12. Mai 2017, beim DPMA eingegangen am selben Tag, widersprochen.

Zur Begrundung seines Widerspruchs gegen den LoOschungsantrag hat er
vorgetragen, die Anmeldung der angegriffenen Marke ziele weder auf eine
gedankliche Nahe zur Antragstellerin ab, noch gehe es dem Markeninhaber darum,
die Antragstellerin zu behindern oder die Verkehrskreise in die Irre zu fuhren. Nicht
von Bedeutung sei in diesem Zusammenhang, dass er sich fur die
Spielwarenindustrie engagiere und seit Jahrzehnten gegen die Lizenzforderungen
der Automobilindustrie vorgehe, da es bei der vorliegenden Anmeldung gar nicht
um die lizenzfreie Markenbenutzung fur Spielzeug- und Modellautos gehe. Der
angegriffenen Marke stehe nicht entgegen, dass die Antragstellerin friher einen
Sportwagen ,Ferrari Testarossa" produziert habe. Dieser werde seit uber 30 Jahren
nicht mehr von der Antragstellerin vermarktet, die seitdem auch die Marke
»1estarossa" nicht mehr nutze — in dieser Zeit habe die Antragstellerin weder
Sportwagen noch Teile hiervon mit der Bezeichnung ,TESTAROSSA" produziert
oder vertrieben —, so dass diese dem Verfall unterliege. Auch wenn andere
Autohersteller die Namen friherer Modellreihnen gelegentlich wieder aufgreifen
wulrden, so habe die Antragstellerin dies jedoch nicht getan und das Markengesetz
sei nicht dazu da, ein etwaiges ,Potenzial" der Marke ,Testarossa" zu schitzen.
Bereits die Tatsache, dass die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die nicht benutzte
»1estarossa"-Wortmarke IR 910 752 fur das Gebiet der Europaischen Union in den
Klassen 12 und 28 nahezu vollstandig geldscht habe und dass das Landgericht
Dusseldorf in erster Instanz (Az. 2a 0 166/16 und 2a 0 174/16) die Antragstellerin
zur Einwilligung in die vollstandige Loschung der eingetragenen Wort-/Bildmarken
JLestarossa“ IR 515 107 und DE 1158448 verurteilt habe, entziehe dem Vorwurf der
Bdsglaubigkeit der vorliegenden Anmeldung jegliche Grundlage, unabhangig vom
weiteren Fortgang dieser Verfahren. AuRerdem habe die Antragstellerin gegen die
hier angegriffene Marke Widerspriche eingelegt und es sei nicht ansatzweise

uberzeugend, dem Markeninhaber zwei Jahre spater auch noch Bosglaubigkeit bei
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der Anmeldung vorwerfen zu wollen. Dies gelte umso mehr, als zahlreiche weitere
Anmelder unbehelligt von der Antragstellerin die Marken ,Testarossa" und ,Testa
Rossa" mit Geltung in der Europaischen Union angemeldet und genutzt hatten

beziehungsweise nutzen wirden, z. B.:

Nummer Marke Klassen Inhaber Anmeldetag

UM 001256791 n 30,35,42 Wed| & Hofmann GmbH 27.07.1999
TESTAROSH

UM 001828482 TESTAROSSA 29 Bayernland S.r.l. 29.08.2000

UM 003300654 . 32 Underberg GmbH & Co. KG 16.06.2003

UM 007070519 m 7, 11, 20, Wedl & Hofmann GmbH 08.07.2008
L 21, 25, 28, (Osterreich)
TSTAROSA 30,34, 38
UM 008122053 Testarossa 31 W. Kordes’ S6hne Rosenschulen 25.02.2009
IR 1030915 TESTAROSSA 34 Alois Poschl GmbH & Co. KG 08.01.2010
UM 008770431 TESTAROSSA 11 Eisl Sanitar GmbH (Osterreich) 11.06.2010
UM 008869141 TESTAROSSA 7 STIGA S.p.Ain breve anche ST. SpA 13.07.2010
UM 013787585 TESTAROSSA 33 Rotkdppchen-Mumm Sektkellereien  03.03.2015
UM 017063595 Testarossa 17,19 Haverkamp GmbH 03.08.2017

Dass der Inhaber der angegriffenen Marke auch andere Marken anmelde und
erfolgreich entsprechende Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung betreibe,
sei nicht zu beanstanden und nicht relevant. Zwischen den Auseinandersetzungen
um die Marken ,Carrera" und ,Panamericana" einerseits und der angegriffenen
Anmeldung bestehe kein Zusammenhang. Der Inhaber der angegriffenen Marke sei
seit Jahren Inhaber mehrerer ,Carrera”- und ,Pan Americana"-Marken und benutze
die Marke Carrera auch fur verschiedene Waren (wie Arbeitsschuhe,
Beregnungsanlagen, Bohrmaschinen, Graviermaschinen und Werkzeuge). Auch
Vorbereitungen zur Benutzung der Marke ,Testa Rossa" wurden bereits laufen,
mussten aber nicht dargelegt werden, nicht zuletzt um nicht weitere massive
Angriffe seitens der Antragstellerin auf sich zu ziehen. Die Behauptung, es sei das
Geschaftsmodell des Markeninhabers, bekannte Marken fur sich anzumelden, sei

absurd. Er habe vielmehr mit zeitweilig bis zu tausend Mitarbeitern Uber Jahrzehnte
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hinweg mit vier eigenen Ingenieurgesellschaften Entwicklungsleistungen in den

Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Fahrzeugtechnik erbracht.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat das Ldschungsverfahren mit Beschluss
vom 27. September 2019 gem. § 32 Abs. 1 MarkenV i. V. m. § 65 Abs. 1
Nr. 4 MarkenG zunachst mit der Begrindung ausgesetzt, dass fur die Frage des
schutzwirdigen Besitzstands der Antragstellerin die rechtserhaltende Benutzung
der Bezeichnung ,Testa Rossa“ maligeblich sei. Hierflir entscheidungserhebliche
Auslegungsfragen seien Gegenstand der Vorlagebeschlusse des OLG Dusseldorf
an den EuGH (BeschlUsse des OLG Dusseldorf vom 8.11.2018 — 1-20 U 132/17 und
[-20 U 131/17), woraus sich die Sachdienlichkeit der Aussetzung des

Léschungsverfahrens ergebe.

Mit Beschluss vom 23. April 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA sodann
den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit und Ldschung der Wortmarke
30 2013 070 212 vom 28. Februar 2017 sowie den Antrag des Markeninhabers, der
Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurickgewiesen.

Zur Begrundung fuhrt die Markenabteilung aus, der Markeninhaber sei im Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht bosglaubig gewesen. Als Falle der
Bosglaubigkeit kamen allgemein die Tatbestande der Markenerschleichung, der
Sperrmarke und der Hinterhaltsmarke in Betracht. Im vorliegenden Fall fehle es an
einer nachgewiesenen Behinderungsabsicht. Die Antragstellerin habe nichts dazu
vorgetragen, dass der Markeninhaber mit der angegriffenen Marke die
Antragstellerin habe behindern wollen. Sie habe zwar glaubhaft dargelegt, dass er
Kenntnis von der Sportwagenmarke , Testa Rossa“ der Antragstellerin gehabt habe
oder jedenfalls hatte haben muissen. Diese Bekanntheit der Marke der
Antragstellerin sei jedoch fur sich allein noch nichts, was automatisch eine
Behinderungsabsicht des Markeninhabers auslosen musse. Selbst wenn der
Markeninhaber durch die Eintragung der angegriffenen Marke von dieser

Bekanntheit profitieren kdnnte, so wurde er damit noch nicht die Antragstellerin
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behindern. Die Antragstellerin habe keinen einzigen Fall vorgetragen, bei dem der
Markeninhaber die hier angegriffene Marke in irgendeiner Weise dazu verwendet
habe, um in unlauterer Weise gegen die Antragstellerin vorzugehen. Zudem sei die
angegriffene Marke flr ganzlich andere Waren eingetragen und der Antragstellerin
stunden daruber hinaus auch noch selbst fur andere Waren altere Marken zu. Eine
bdsglaubige Anmeldung setze jedoch voraus, dass der Anmelder in Kenntnis eines
schutzwirdigen Besitzstandes ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder
verwechselbar ahnliche Marke gerade fur gleiche oder ahnliche Waren oder
Dienstleistungen anmelde mit dem Ziel der Storung des Besitzstandes des
Vorbenutzers oder in der Absicht, fur diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu
sperren. An dieser Voraussetzung der ,gleichen oder ahnlichen Waren®“ fehle es
vorliegend. Billigkeitsgriinde fur die Auferlegung der Kosten auf die Antragstellerin

seien nicht ersichtlich.

Hiergegen wendet sich die Loéschungsantragstellerin mit ihrer Beschwerde.

Zur Begrundung macht sie zunachst einen Verfahrensfehler geltend, da der
angegriffene Beschluss im Widerspruch zum Aussetzungsbeschluss stehe. Der
EuGH habe die Auslegungsfragen, wegen derer das Lo&schungsverfahren
ausgesetzt worden sei, im Sinne der Beschwerdeflhrerin beantwortet. Der
Loschungsantrag sei jedoch anschlieRend aus Grunden zurtickgewiesen worden,
fur die keine Aussetzung erforderlich gewesen ware. Ein Verfahrensfehler sei darin
zu sehen, dass der Beschluss trotz der Aussetzung des Verfahrens ohne vorherige
Wiederaufnahme des Verfahrens und zudem ohne Hinweis auf die zwischenzeitlich
geanderte Rechtsauffassung der Markenabteilung und damit Uberraschend

ergangen sei.

Weiter flhrt die Léschungsantragstellerin zur Begriindung ihrer Beschwerde aus,
die Markenabteilung habe in der angegriffenen Entscheidung den Prafungsmafstab
unzutreffend bestimmt, da sie die Fallgruppen der bosglaubigen Markenanmeldung

nur unvollstandig darstelle und falschlich auf die Falle der Markenerschleichung, der
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Sperrmarke und der Hinterhaltsmarke beschranke, obwohl in der deutschen
Spruchpraxis noch weitere Fallgruppen herausgearbeitet worden seien, wie die
Fallgruppen der Behinderungsabsicht, der Spekulationsmarke, der Stérung eines
schutzwurdigen Besitzstands und der Absicht des zweckfremden Einsatzes als
Mittel des Wettbewerbskampfs, und die Fallgruppen zudem nicht abschlie3end
seien. Rechtsfehlerhaft habe die Markenabteilung eine Behinderungsabsicht als
zwingendes Merkmal der bdsglaubigen Markenanmeldung gefordert, obwohl die
Behinderungsabsicht keine Voraussetzung fur den Schutz der bekannten Marke sei
(Verweis auf BPatG, MarkenR 2015, 405 — SUPER BAYERN). Zudem habe die
Markenabteilung falschlich die Warenahnlichkeit, also die Anmeldung fur gleiche
oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen, als zwingende Voraussetzung fur die
Annahme einer bodsglaubigen Markenanmeldung gefordert. Der Schutz der
bekannten Marke erstrecke sich auch auf den Unahnlichkeitsbereich gem. §§ 9
Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und es sei nicht ersichtlich, weshalb die
bekannte Marke nicht auch gegen bdsglaubige Markeneintragungen fur unahnliche
Waren geschitzt werden solle. Zudem kénnten nach der Rechtsprechung des
EuGH bei Fehlen von Verwechslungsgefahr andere tatsachliche Umstande Indizien
fur den Nachweis der Bosglaubigkeit darstellen (Verweis auf EuGH, GRUR-RS
2019, 20743 Rn. 51 f, Rn. 55 f. — STYLO & KOTON). Insbesondere der
Bekanntheitsgrad eines schon fruher benutzten Zeichens konne einen
weiterreichenden Schutz des Markeninhabers rechtfertigen, wahrend das Vorliegen
von Verwechslungsgefahr keine Grundvoraussetzung fur bdsglaubige
Markenanmeldungen sei (Verweis auf EuG GRUR Int. 2014, 172 Rn. 33 — SALINI).
Im Ubrigen habe die Markenabteilung verkannt, dass zum Teil, insbesondere in den
Klassen 12 und 28, eine Warenahnlichkeit gegeben sei. Ebenso sei hinsichtlich
einzelner Waren der Klassen 7, 8 und 18 eine Ahnlichkeit anzunehmen. SchlieRlich
habe die Markenabteilung zu Unrecht Vorgange auler Acht gelassen, die nicht in
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Markenanmeldung stinden;
insbesondere die unternehmerische Logik, in die sich die Markenanmeldung
einfuge, konne so nicht zutreffend beurteilt werden. Insgesamt habe die

Markenabteilung die die Bodsglaubigkeit begrindenden Merkmale nicht bzw.
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unzureichend gewurdigt. Die Bosglaubigkeit ergebe sich aus den folgenden

Umstanden:

Es liege eine clusterhafte Anmeldung mehrerer ,Testa Rossa“-Marken fur
zahlreiche Waren und in zahlreichen Klassen ohne generellen
Benutzungswillen vor (Verweis auf die parallelen Anmeldungen der weiteren
,lesta Rossa“-Marken DE 30 2017 225 703, DE 30 2017 108 126,
DE 302017 030 193 sowie der vier weiteren ,Testa Rossa“
Markenanmeldungen des Markeninhabers beim EUIPO UM 017 750 589,
UM 017 750 605, UM 017 750 613 und UM 013 019 047). Eine ernsthafte
Benutzungsabsicht zu redlichen Zwecken sei angesichts der umfangreichen
Warenverzeichnisse mit einer Vielzahl unterschiedlichster Waren, die in
keinerlei Zusammenhang zueinander oder zum Geschaftsbetrieb des
Beschwerdegegners stunden, nicht denkbar. Der Geschéaftsbetrieb der
X ... AG, deren Vorstandsvorsitzender der Beschwerdegegner ist,
beschranke sich im Wesentlichen auf Spielwaren, insbesondere
Modellautorennbahnen, Modellautos und ferngesteuerte Modelle sowie
einen Ultraschallreiniger (Anlagen rop 40, 41, Bl. 84 ff. d. A.). Jedenfalls in
Bezug auf andere Klassen als die Klasse 28 sei nicht ersichtlich, wie der
Markeninhaber die Marke sinnvoll fur seinen Geschaftsbetrieb verwenden
wolle.

Die Anmeldung sei ohne berechtigtes Eigeninteresse erfolgt. Bei der
Anmeldung habe nicht die Férderung der eigenen Wettbewerbssituation im
Vordergrund gestanden. Eine Vorbenutzung habe nicht vorgelegen, daher
sei es dem Beschwerdegegner zuzumuten, ohne Usurpation fremder Rechte
auf eine beliebige andere Kennzeichnung auszuweichen.

Das Verhalten des Beschwerdegegners zeige eine gezielt gegen
Automobilhersteller gerichtete unternehmerische Logik. Das
unternehmerische Handeln des Beschwerdegegners, der wiederholt mit
Marken von Automobilherstellern identische Marken angemeldet habe (wie
Carrera und Pan Americana, Verweis auf Entscheidungen Anlagen rop 29 a

— 29 d zum Léschungsantrag), richte sich gezielt gegen Automobilhersteller,



-19-

gegen die er 6ffentlich Vorwirfe erhebe, die im Ubrigen in der Sache nicht
zutrafen (Verweis auf Entscheidungen Anlagen rop 42-44, BI. 86 ff. d. A.).
Es liege eine Usurpation einer bekannten Marke vor. Die Markenabteilung
habe nicht ausreichend berlcksichtigt, dass es sich bei der ,Testarossa“-
Marke der Antragstellerin im Zeitpunkt der Anmeldung um eine bekannte
Marke gehandelt habe und dass bekannte Marken einen erweiterten Schutz
genodssen, auch gegen Nutzung oder Registrierung flr unahnliche Waren
und auch gegen Rufausbeutung oder Rufbeeintrachtigung. Die
Behinderungsabsicht sei nicht Voraussetzung fur den Schutz der bekannten
Marke.

Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Spekulationsmarke.
Der Beschwerdegegner habe diese angemeldet, um eine gedankliche Nahe
zum bekannten Zeichen der Antragstellerin hervorzurufen. Die angegriffene
Marke usurpiere das bekannte Kennzeichen der Antragstellerin (Verweis auf
EuG GRUR Int. 2014, 1047 — Simca). Die Annahme einer Spekulationsmarke
setze keinen Eingriff in einen bestehenden Besitzstand voraus (Verweis auf
BGH, GRUR 2012, 429 Rn. 10 — Simca).

Es liege eine Storung des Besitzstands der Antragstellerin vor.

Das Handeln des Beschwerdegegners sei von Behinderungsabsicht
getragen. Die Absicht des Beschwerdegegners, durch die Markenanmeldung
gezielt in einen Konflikt mit der Beschwerdefuhrerin zu treten, ergebe sich
aus der unternehmerischen Logik des Beschwerdegegners, der pauschale
Vorwurfe gegen die Antragstellerin — stellvertretend flr die von ihm kritisierte
Automobilbranche - erhebe und 6ffentlich zur Missachtung der Markenrechte
der Antragstellerin aufrufe (Verweis auf Presseinterviews Anlagen rop 27 und
28 zum Loschungsantrag). Er verknipfe die Rechtsstreitigkeiten um die
» 1 estarossa“-Marke ausdricklich mit seinem Kampf gegen aus seiner Sicht
unberechtigte Lizenzforderungen der Automobilhersteller. Die
Behinderungsabsicht ergebe sich aus einer Gesamtschau dieser subjektiven
Zielsetzung unter Berucksichtigung weiterer Gesichtspunkte (wie der

Anmeldung der Marken ,Carrera® und ,Pan Americana“ und der
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Rechtsstreitigkeiten mit P..., der ,Cluster-Anmeldungen® von ,Testa Rossa®,
der Branchennahe der X ... AG zum berechtigten Lizenzvertragsgeschaft der
Antragstellerin mit Fanartikeln, Spielzeug- und Modellautos, der Bekanntheit
der Marke ,Testarossa“ der Antragstellerin und der Kenntnis des
Antragsgegners sowie der Ausnutzung des Medienechos im
Zusammenhang mit den beim Landgericht Dusseldorf geflhrten

Ldschungsverfahren).

Die Markenabteilung habe aullerdem die erforderliche Gesamtabwagung aller
Umstande unterlassen. Aufgrund der Wechselbeziehung der Kriterien der
Bdsglaubigkeit untereinander seien im Falle eines besonders schutzwirdigen
Besitzstands hohere Anforderungen an die Nutzugsmoglichkeiten des
Neuanmelders zu stellen. Vorliegend seien der besonders schutzwurdige
Besitzstand der Antragstellerin aufgrund der Bekanntheit der Marke ,Testarossa“
und das fehlende schutzwirdige Interesse des Antragsgegners an der Nutzung der
angegriffenen Marke im Rahmen der Gesamtabwagung zu bertcksichtigen. Die
beanstandete Markenanmeldung sei unter mehrere der — nicht abschlieenden —
Fallgruppen der Bosglaubigkeit einzuordnen, namlich der Behinderungsabsicht
ohne generellen Benutzungswillen, der Stérung des Besitzstands der
Antragstellerin ohne zureichenden sachlichen Grund und des zweckfremden
Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf. Dass die Antragstellerin Uber einen
alteren schutzwurdigen Besitzstand im Inland verfige, stehe zwischen den
Beteiligten rechtskraftig fest. Das OLG Dusseldorf habe in seinen beiden Urteilen
vom 24. Februar 2022 zudem die Bekanntheit der ,Testarossa“-Marken der
Antragstellerin in Deutschland bestatigt und hieraus den Schluss gezogen, dass die
Marke auch fur den Bereich, fur den sie fur verfallen erklart worden sei, nicht von
Dritten benutzt werden kdnne. Damit sei bereits gerichtlich festgestellt worden, dass
der schutzwirdige Besitzstand der Antragstellerin aufgrund der bestehenden
Bekanntheit ihrer Marken Uber den Bereich blof3 identischer oder ahnlicher Waren

und Dienstleistungen hinausreichen konne.
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Eine Absicht zur ernsthaften Verwendung der angegriffenen Marke durch den
Markeninhaber, etwa Uber die Z ... GmbH, sei nicht gegeben. Eine sich in die
unternehmerische Logik des Beschwerdegegners einfugende Verwendungsabsicht
ergebe sich auch nicht aus einer behaupteten Lizenznutzung durch die X ... AG und
deren angeblichen Lizenzgeschaften mit der Marke ,Carrera®. Die vorliegende
Markeneintragung stehe vielmehr im Widerspruch zur unternehmerischen Tatigkeit
der X ... AG. Auf deren Internetseite wirden ,Spielwaren“ und ,Consumer Goods"
als Geschaftsfelder angegeben, wobei das einzige in der Rubrik ,Consumer Goods*
angebotene Produkt ein Ultraschallreiniger sei, der anscheinend wahlweise mit den
Marken ,Fielmann®, ,Carrera“ und ,GoldenEye“ versehen werde, so dass dessen
Vertrieb in relevantem Umfang unter der Marke ,Carrerra“ nicht gegeben sei. Zudem
sei die X ... AG im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke in einer
wirtschaftlich schlechten Lage gewesen, weshalb eine Expansion in dem Umfang
der Anmeldung unrealistisch gewesen sei (Verweis auf Jahresabschlussberichte
Anlagenkonvolut rop 51, Bl. 269 Ruickseite ff. d. A.). Aus der behaupteten
Lizenznutzung durch die X ... AG, die sich nachvollziehbar auf einige wenige
Produkte beschranke (einen Ultraschallreiniger und ein Werkzeugset, die jeweils
auch unter anderen Marken vertrieben wuirden), ergebe sich jedenfalls noch kein
Geschaftsmodell. Auch ansonsten sei ein relevantes ernsthaftes Geschaft mit
Verbraucherartikeln unter der Marke Carrera nicht ersichtlich, vielmehr seien
diverse Carrera-Marken zugunsten anderer Unternehmen eingetragen (Verweis auf
Registerauszige Anlage rop 48, Bl. 151 ff. d.A.) und entsprechende
Verbraucherartikel wirden Uber die Internetseite www.carrera.de durch eine andere
Gesellschaft, die A ... GmbH, vertrieben. Das vom Antragsgegner behauptete
Lizenzgeschaft mit Verbraucherartikeln wie Fernsehgeraten, Rasierapparaten,
Haartrocknern, Korperpflegeprodukten etc. unter der Marke ,Carrera® oder einer
sonstigen Marke werde bestritten. Auch soweit der Beschwerdegegner zu
angeblichen Lizenzierungen vorgetragen und diverse Anlagen vorgelegt habe, so
vermeide er konkrete Angaben in Bezug auf das Drittlizenzgeschaft. Zudem werde
bestritten, dass die behaupteten Lizenzvertrage fur Verbraucherprodukte,
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insbesondere fur die Marken ,Carrera“ ,in Kraft gestanden® hatten, dass es ein
aktives Lizenzgeschaft fur Home-Entertainment-Gerate unter der Marke ,Carrera“
in den Jahren 2013 bzw. 2017 gegeben habe und dass es sich bei Netto oder
B ... KG um Lizenznehmer des Beschwerdegegners gehandelt habe bzw. von
diesen Lizenzzahlungen an den Beschwerdegegner erfolgt seien. Die vorgelegten
Anlagen wurden teilweise keinen Deutschlandbezug aufweisen (Anlage BDR 14, Bl.
238 Rucks. d. A.) und es ergebe sich aus ihnen nicht, inwiefern, unter welchen
Umstanden und zu welchem Zeitpunkt Artikel in den Verkauf gekommen seien
(Anlage BDR 13, BI. 223 Rucks. d. A.), ein vorgelegter Katalog, dessen Verteilung
bestritten werde, weise kein Datum auf (Anlage BDR 17 BI. 241 Rucks. ff. d. A.).
Bei den angeflhrten Beispielen zur Lizenzierung von ,Carrera“-Marken handele es

sich um Einzelaktivitaten ohne wirtschaftlich sinnvolles Gesamtkonzept.

Das bis heute andauernde, Uber zehnjahrige Zuwarten des Antragsgegners mit der
ernsthaften Aufnahme einer unternehmerischen Tatigkeit hinsichtlich der
Verwertung der verfahrensgegenstandlichen Marke sei ein weiteres Indiz fur seine
von Anbeginn fehlende Absicht, seine unternehmerische Tatigkeit auf die
beanspruchten Waren auszudehnen. Die 6ffentliche Kritik des Antragsgegners am
Lizenzgeschaft der Antragstellerin zeige ebenfalls dessen Bdsglaubigkeit (Verweis
auf Presseartikel Anlage rop 49, Bl. 160 ff. d.A.). Die beanstandete
Markenanmeldung folge keiner wirtschaftlichen unternehmerischen Logik, sondern
werde als zweckfremdes Mittel zur offentlichkeitswirksamen Artikulation seiner
Rechtsansichten Uber die vermeintliche Lizenzfreiheit bei der Herstellung und dem
Vertrieb von Modellautos eingesetzt. Ebenso sei die Umgehung des
Lizenzgeschafts der Antragstellerin das erklarte Ziel des Antragsgegners, auch dies
stelle einen zweckwidrigen Einsatz der Marke im Wettbewerb dar (Verweis auf
EuGH GRUR 2020, 288 Rn. 75 — Sky ua/Gesellschaften SkyKick). Der
Antragsgegner trete allenfalls mit einem Geschaftsmodell auf, das dem einer
Markenagentur vergleichbar sei. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke
lediglich ,aus einer Laune® heraus erfolgt sei und ohne dass Waren existieren



-23-

wurden oder konkrete Vorstellungen hinsichtlich der Hersteller der Waren vorlagen,
fehle es an einem nachvollziehbaren wirtschaftichen Gesamtkonzept, wie es
jedoch auch bei Vorratsmarken, Markenagenturen bzw. Lizenzgebern zu fordern
sei (Verweis auf OLG Frankfurt a. M., BeckRS 2014, 4648, BIl. 256 d. A.).

Aus dem Vortrag des Beschwerdefuhrers sowie den in der mundlichen Verhandlung
vorgelegten Unterlagen ergebe sich, dass es offensichtlich bisher lediglich bei
»LAnfangsplanen® flr die Benutzung der verfahrensgegenstandlichen Marke in
Bezug auf die einzelne Ware ,Rasierer® geblieben sei, womit feststehe, dass der
Beschwerdegegner die Marke fur die weiteren insgesamt 139 Waren ohne
Benutzungsabsicht rein spekulativ angemeldet habe. Fir diese Waren sei die
angegriffene Marke daher als Spekulationsmarke in jedem Fall zu I6schen. Aber
auch hinsichtlich der Ware ,Rasierer® werde bestritten, dass der Markeninhaber
oder eines der Unternehmen, fur das er tatig war oder ist, solche bereits erfolgreich
vertrieben haben und dass es uUberhaupt einen sinnvollen Lizenzmarkt fir die
Lizenzierung einer Marke ,Testarossa“ oder ,Testa Rossa“ fur solche elektrischen
Rasierer gebe. Aus der in der mundlichen Verhandlung ubergebenen
Uberweisungskopie mit dem Empfanger C ... sowie den beigefligten ,Testarossa“-
Schriftziigen ergebe sich allenfalls, dass der Beschwerdegegner weitere
Madglichkeiten ausprobiert habe, um sich an die bekannte Marke der
Beschwerdefuhrerin anzulehnen, da die Schriftzige in der zusammengesetzten
Schreibweise von der vorliegend eingetragenen Marke ,Testa Rossa“ abweichen
wirden. Die Ausfilhrung der Uberweisung und ein Bezug zur
verfahrensgegenstandlichen Marke wirden ebenso bestritten wie das Tatigen der
Uberweisungen an die Firma D ... laut den in Kopie vorgelegten Auftrdgen vom
18. Dezember 2017 und 26. Marz 2018. Bei den vom Beschwerdegegner
vorgelegten Unterlagen zu vermeintlichen Entwirfen eines ,Testarossa Rasierer”
unter dem Logo einer ,D ... “ sei auffallig, dass das abgebildete Modell eine rote
Farbe aufweise und stark an das Design eines dynamischen Sportwagens erinnere
und dass einer der Entwlrfe sogar mit ,,Car-Styling Version® bezeichnet werde.
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Unabhangig davon, dass bereits bestritten werde, dass der Antragsgegner selbst
oder Uber eine seiner Firmen tatsachlich die unternehmerische Maoglichkeit habe,
elektrische Rasierer in Deutschland produzieren zu lassen, wolle sich der
Beschwerdegegner somit nicht nur mit der vorliegend angegriffenen Marke,
sondern auch mit dem Design fur das von ihm gegebenenfalls geplante Produkt
eines elektrischen Rasierers an die bekannte Marke und die beriGhmten, unter
dieser Marke vertriebenen Sportwagen der Beschwerdefiuhrerin anlehnen und habe
mit eben dieser subjektiven Absicht gehandelt — sei es, um von deren Ruf und
Wertschatzung zu profitieren, sei es, um Revanche zu Uben. Im Ubrigen habe auch
die Beschwerdefuhrerin elektrische Rasierer und Haarschneider entwickelt und

vertreibe diese.

Eine weitere Fallgruppe der bosglaubigen Markenanmeldung sei die Anmeldung im
Kontext vorvertraglicher, vertraglicher oder nachvertraglicher Beziehungen.
Insbesondere kdnne der erfolglose Versuch, eine Lizenz vom Inhaber einer alteren
Marke zu erhalten, ein Indiz fur die Bosglaubigkeit des Anmelders begrinden,
ebenso wie eine Anmeldung im Kontext vorausgehender Streitigkeiten. Vorliegend
stinde die Anmeldung der streitgegenstandlichen Marke ebenso wie die
Anmeldung weiterer Testa-Rossa-Marken in zeitichem Zusammenhang mit einer
erfolglos gebliebenen Lizenzanfrage des Beschwerdegegners, der am
9. August 2011 mit der Forderung einer sog. Freilizenz fur sein Unternehmen X ...
AG (Cartronic) bzw. fur ,chinesische Partner” an die Antragstellerin herangetreten
sei (Anlage rop 52, Bl. 300 Rucks. ff. d. A.). Durch die Erwahnung von ihm erwirkter
bzw. erstrittener Nichtigkeitserklarungen bzw. Urteile (z.B. BGH GRUR 2010, 726 —
Opel Blitz Il) sowie einen allgemeinen Hinweis auf das Kartellrecht habe er seiner
Forderung Nachdruck verleihen wollen und konkludent angedroht, dass er die
Ablehnung der Freilizenz nicht folgenlos hinnehmen werde. Die
verfahrensgegenstandliche Anmeldung stelle sich vor diesem Hintergrund als
,Revancheakt” fur seine abschlagig beschiedene Lizenzanfrage dar. Aus den
Lizenzanfragen des Beschwerdegegners von Ende 2011 (Anlagen rop 52, Bl. 300
Rucks. d. A., und BDR 21, Bl. 377 Rucks. d. A.) resultiere, dass diesem auch schon
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damals durchaus bewusst gewesen sei, dass fur den Vertrieb von Spielzeug- und
Modellautos jedenfalls Uber die engen Grenzen der Rechtsprechung zur
Verwendung von Marken bei original- und wirklichkeitsgetreuen Nachbildungen von
Originalfahrzeugen hinaus eine Lizenz erforderlich sein kdnne, so etwa fur die
Verwendung der Marken auf der Verpackung und in der Werbung oder fur die
Verwendung geschutzter Designs. Unabhangig davon, ob die E-Mail Anlage rop 52
auf die Lizenzanfrage BDR 21 oder eine andere Lizenzanfrage vom 9. August 2011
Bezug nehme, mache der Beschwerdegegner in dieser E-Mail unter der Signatur
der X ... AG klar, dass er die Lizenzanfrage nicht flr einen unabhangigen Dritten
stelle, sondern ausdrucklich fur einen mit der X ... AG geschaftlich verbundenen
chinesischen Partner (,our Chinese partner®). Dies kbénne nach dem
Empfangerhorizont nur so verstanden werden, dass der Antragsgegner eine Lizenz
anfrage, die mdoglicherweise auf vertraglicher Ebene von dem chinesischen
Zulieferer abgeschlossen werden solle, auf deren Wirkung sich allerdings auch die
X ... AG als Hersteller von Spielzeugautos beim Vertrieb der Spielzeug- und
Modellautos in Deutschland werde berufen kénnen. Die subjektive Absicht des
Beschwerdegegners, die streitgegenstandliche Marke im Zusammenhang mit
Lizenzverhandlungen einzusetzen, um damit vermeintliche LizenzgeblUhren zu
sparen oder jedenfalls ein Druckmittel bei den Lizenzverhandlungen zu haben,
ergebe sich aus seinen friheren Verlautbarungen gegeniber der Presse. Auch
wenn es — unstreitig — keine rechtlichen Streitigkeiten zwischen den Beteiligten vor
der vorgenannten Lizenzanfrage und der Anmeldung der vielen Testarossa-Marken
gegeben habe, so sei es zu Rechtsstreitigkeiten mit anderen Automobilherstellern
wie VW und Porsche gekommen und der Beschwerdegegner habe das Verhalten
der Lizenzabteilungen ihm gegenuber als sehr Gberheblich empfunden. Dies ergebe
sich aus seinen Auferungen in einem Interview, in dem er sich als ,David gegen
Goliath® inszeniert habe (Verweis auf Anlage rop 22 zum Ld&schungsantrag).
Mdglicherweise habe der Beschwerdegegner versucht, Uber das Beschreiten des
Rechtswegs den Respekt der Vertreter der Automobilindustrie zu erlangen. Mit den
schutzwurdigen Markenfunktionen sei ein solches Vorgehen bei der Anmeldung von

Marken wie der vorliegenden jedoch nicht in Einklang zu bringen.
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Hinsichtlich der Kostenbeschwerde des Beschwerdegegners ist die
Beschwerdefuhrerin der Ansicht, dass eine Kostenauferlegung auf sie nicht der
Billigkeit entspreche. Sie habe lediglich ihre Rechte in prozessual zulassiger und
der Sorgfaltspflicht genligender Weise ausgeubt, wobei sie sich insbesondere auf
die einschlagige, von der Markenabteilung jedoch nicht gewdrdigte Simca-
Rechtsprechung berufen und auch ihren gesamten Vortrag detailliert belegt habe.

Weiter ist die Beschwerdefuhrerin der Auffassung, dass sich im vorliegenden Fall
mehrere verallgemeinerungsfahige Rechtsfragen stellen wirden, denen eine uber
den Einzelfall hinausreichende Bedeutung zukomme, so dass die
Rechtsbeschwerde zum BGH zuzulassen bzw. eine Entscheidung des EuGH im

Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens herbeizuflhren sei:

So sei nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH fur die Annahme einer
bdsglaubigen Markenanmeldung nicht erforderlich, dass Dritte durch diese in ihrer
Tatigkeit behindert werden koénnten. Bodsglaubigkeit kénne nach der
Rechtsprechung des EuGH namlich auch dann vorliegen, wenn der Anmelder bei
der Anmeldung die Absicht gehabt habe, sich auch ohne Bezug zu einem konkreten
Dritten ein ausschlieBliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke
gehorenden Zwecken zu verschaffen (Verweis auf EUGH GRUR 2020, 288 Rn. 77,
81 — Sky ua/Gesellschaften SkyKick). Bereits in der Absicht der funktionswidrigen
Nutzung der Marke sei eine Unredlichkeit als das die Bosglaubigkeit begrindende
subjektive Element zu sehen. Im Rahmen der Fallgruppe der funktionswidrigen
Anmeldung, bei der nicht auf schadliche Wirkungen in Bezug auf Dritte abzustellen
sei, komme es konsequenterweise dann auch nicht auf die Frage der Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit an oder auf die Frage eines schutzwirdigen
Besitzstands bzw. dessen Bekanntheit. Die Falle des sog. ,Trittbrettfahrens®
konnten als Untergruppe der funktionswidrigen Benutzung angesehen werden, da
bereits der Umstand, dass die Benutzung des angemeldeten Zeichens es dem
Anmelder ermoglichen wurde, die Wertschatzung eines alteren Zeichens oder auch

des Namens einer berihmten Person in unlauterer Weise auszunutzen, fur sich
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genommen geeignet sei, die Bosglaubigkeit des Anmelders zu belegen (Verweis
u. a. auf EuG, Urteil vom 14.05.2019, T-795/17 — Neymair).

Klarungsbedurftig sei des Weiteren die Frage der Beweislast und der materiellen
Darlegungslast. Vorliegend habe sich der Beschwerdegegner zu dem
umfangreichen Vortrag der Beschwerdefuhrerin, dass er kein sinnvolles
Lizenzgeschaft betreibe, nie erklart, obwohl die clusterhafte Anmeldung
verschiedener Testarossa-Marken fur eine Vielzahl von miteinander in keinerlei
Zusammenhang stehenden Waren ein deutliches Indiz fur eine fehlende
Benutzungsabsicht darstelle. Es spreche viel dafur, dass der Markeninhaber fur die
Absicht der (zukunftigen) funktionsgerechten Benutzung die Darlegungslast trage,
da er hierzu am besten in der Lage sei. In diesem Zusammenhang seien auch
aktuelle Entscheidungen des EuGH und des BGH zur Beweislastverteilung zu
bertcksichtigen (Verweis u. a. auf EuGH GRUR 2020, 1301 — testarossa; GRUR
2022, 573 — Maxxus/Globus; BGH GRUR 2021, 736 — Stella), wobei die Frage der
Darlegungs- und Beweislast im Léschungsverfahren abschlieRend vom EuGH zu

entscheiden sein werde.

Die Beschwerdefuhrerin und Léschungsantragstellerin beantragt sinngemal:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. April 2021 wird aufgehoben und die Léschung der
Marke DE 30 2013 070 212 angeordnet.

2. Der Antrag des Ldschungsantragsgegners, den Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
23. April 2021 in Ziff. 2 aufzuheben und der Loschungsantragstellerin die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurlickgewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind dem Beschwerdegegner zu 1)

aufzuerlegen.
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Far den Fall, dass der Senat der Beschwerde nicht stattgeben wolle, hat die
Beschwerdefuhrerin ,beantragt®, gem. § 83 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG die
Rechtsbeschwerde zuzulassen. Ferner hat sie angeregt, den Gerichtshof der
Europaischen Union im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach
Art. 267 AEUV anzurufen, um eine Klarung offener Fragen zur Auslegung des
Merkmals ,bosglaubig” herbeizufuhren, wobei die Beschwerdefuhrerin konkrete

ausformulierte Fragen vorschlagt (Bl. 293 d. A.).

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. April 2021 wird in Ziff. 2 aufgehoben und der
Loschungsantragstellerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begrindung seines Antrags auf Zurlckweisung der Beschwerde der
Loschungsantragstellerin fuhrt er aus, die Beurteilung der Markenabteilung im
angegriffenen Beschluss sei zutreffend. Es liege ihm fern, die Beschwerdefuhrerin
zu behindern oder ihren Besitzstand zu stéren. Es sei schon deshalb nicht
erkennbar, inwiefern die angegriffene Marke irgendwelche Wettbewerbsinteressen
der Beschwerdefuhrerin beeintrachtigen konnte, weil die angegriffene Marke —
anders als in der von der Antragstellerin zitierten Simca-Entscheidung des EuG —
fur Waren angemeldet worden sei, die nicht im Ansatz etwas mit Kraftfahrzeugen
zu tun hatten. Durch die Nutzung fur Verbraucherartikel sei kein Konflikt mit der
Beschwerdefuhrerin gewollt, vielmehr zeige die Nutzung der Marke ,Testarossa“
durch andere Unternehmen, dass eine konfliktfreie Koexistenz moglich sei.

Die Beschwerdeflihrerin versuche, den Beschwerdegegner zu diskreditieren. Der
seit Uber 50 Jahren unternehmerisch tatige Beschwerdegegner sei nicht nur
Vorstand der X ... AG, sondern zugleich Geschaftsfuhrer der Z ... GmbH, welche

fur namhafte Industrieunternehmen tatig sei (Anlage
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BDR 5 BI. 110 d. A.). Er sei aulerdem als Lizenzgeber aktiv und lizenziere u. a. seit
1991 die Marken ,Carrera“ fur unterschiedlichste Verbrauchsprodukte wie
Beregnungsanlagen, elektrische Bohrmaschinen, Rauchmelder, Handwerkzeuge,
Graviermaschinen, Arbeitsschuhe, Gartengerate, Fernsehgerate, Rasierapparate,
Haartrockner, Korperpflegeprodukte und Ultraschallreiniger. Es sei nicht seine
Absicht, die angegriffene Marke dazu zu verwenden, gegen die Beschwerdefuhrerin
vorzugehen. Diese flige sich vielmehr sinnvoll in die jahrzehntelange
Lizenzierungspraxis des Markeninhabers ein, an der die Z ... GmbH jedoch nicht
beteiligt sei. Neben der Tatigkeit als Vorstand der X ... AG auf dem Gebiet der
Entwicklung und Herstellung von Spielzeug sei die Vergabe von Markenlizenzen —
wie insbesondere hinsichtlich der Marke ,Carrera® — ein wesentlicher
Geschaftsbereich des Markeninhabers und auch die Anmeldung der Marke ,Pan
Americana® sei zu diesem Zweck erfolgt. Die beabsichtigte Lizenzierung der
angegriffenen Marke fuge sich daher sehr wohl in die unternehmerische Tatigkeit
des Markeninhabers ein. Der Lizenzpraxis des Markeninhabers lagen zahlreiche
entsprechende Carrera-Marken zugrunde, die fur zahlreiche Waren geschuitzt
seien. Die Lizenzprodukte wiarden regelmalig in Verbrauchermarkten,
Fachgeschaften und Discountern stationar und im Internet angeboten, insoweit
werde beispielhaft auf Werbemittel in Papierform verwiesen (z. B. Auszlige aus
Netto-Katalogen aus den Jahren 2018 bis 2023, Bl. 183 d. A. Rucks. ff., bzgl.
Gartengerate, Werkzeuge und Sicherheitsschuhe; Auszige aus Prospekten der mit
uber 250 Heim & Garten-Markten in Deutschland vertretenen B... KG Anlage BDR
12, BI. 220 ff., sowie aus Prospekten von ,Netto“-Markten aus den Jahren 2013 bis
2019, Anlage BDR 13, Bl. 222 d. A.; Aufstellungen zu diversen Waren, Anlage BDR
13, Bl. 223 Rucks. ff. d. A.). Fur Gartenartikel verwende der Markeninhaber auch
die Marke ,Carrera Greenmaster® und der unter dieser Marke vertriebene
Schlauchverbinder habe im Jahr 2012 den ,Red Dot“-Designpreis gewonnen. Die
Carrera-Artikel wiarden nicht nur von den Lizenznehmern des Markeninhabers,
sondern teilweise auch uber die X ... AG vertrieben (vgl. Anlage BDR 14 BIl. 238
Rucks. d. A.). Vorubergehend habe der Beschwerdegegner die Marke ,Carrera”
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zudem fur Unterhaltungselektronik lizenziert (Verweis auf Anlage BDR 15).
Gemeinsam mit einem weiteren Lizenznehmer entwickle und vermarkte er
aulRerdem ein umfangreiches Sortiment an elektrisch betriebenen Handwerkzeugen
(Verweis auf Katalog Anlage BDR 17, Bl. 241 Rucks. ff. d. A.). Dervon der X ... AG
vertriebene Ultraschallreiniger werde nicht unter der Marke ,Fielmann®, sondern
unter der Marke ,Carrera“ angeboten Uber den Onlineshop www.cartronic.eu
(Verweis auf die Bedienungsanleitung Anlage BDR 18). Die Uberwiegende Zahl der
angebotenen ,Carrera“-Artikel werde im Showroom der X ... AG standig prasentiert.
Der Markeninhaber nutze die Marke Carrera nicht nur sinnvoll, sondern habe sie
auch erfolgreich verteidigt, so dass er sie in Zukunft in noch gréRerem Umfang
werde nutzen kdonnen. Entsprechendes gelte fur die Marke ,Pan Americana“, die
der Markeninhaber eingetragen habe fur Waren der Klasse 12, die bis vor Kurzem
Gegenstand von Widerspruchsverfahren gewesen sei und in Bezug auf deren
Lizenzierung der Beschwerdegegner in Verhandlungen stehe. Die Marke ,Pan
Americana“ sei zudem fur Waren der Klasse 28 zugunsten der X ... AG eingetragen,

die sie fur Autorennbahnen nutze.

Hinsichtlich der angegriffenen Marke befinde sich der Beschwerdegegner derzeit
mit Geschaftspartnern in konkreten, vertraulichen Gesprachen uber mogliche
Lizenzierungen und weitere Benutzungshandlungen und habe bereits mehrere
tausend Euro in Vorbereitungshandlungen investiert. Er verfige Uber erhebliche
Erfahrungen hinsichtlich der Lizenzierung von Marken fur unterschiedliche Waren
und auch die Marke ,Testarossa“ lasse sich seiner Auffassung nach fur eine
Vielzahl von Waren einsetzen, ohne die Beschwerdefuhrerin zu stéren. Seine
Investitionen in Vorbereitungshandlungen ergaben sich aus den in der mundlichen
Verhandlung vorgelegten Rechnungen eines Designbiros und der vorgelegten
Marktanalyse zur Gestaltung von Entwirfen und Produktabbildungen von
Rasierern, die mit der Marke Testa Rossa gekennzeichnet werden sollten. Die
Aufnahme von Benutzungshandlungen sei dem Markeninhaber aufgrund der

massiven Angriffe der Beschwerdefuhrerin bislang nicht zumutbar gewesen.
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Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung, nach der die Benutzung von
Herstellermarken auf vorbildgetreuen Modellfahrzeugen im Sinne der Opel-Blitz-lI-
Rechtsprechung markenrechtlich zulassig, sei es vollkommen legitim, wenn sich der
Markeninhaber kritisch zu der Lizenzvergabepraxis von Autoherstellern aulRere. Bei
der angegriffenen Marke ,Testa Rossa“ gehe es zudem gar nicht um die Abwehr
von Lizenzforderungen. Die Beschwerdefuhrerin vermenge die Anmeldung der
angegriffenen Marke und die Frage der Lizenzpraxis bewusst, um den Ruf des
Markeninhabers zu beschadigen. Die Medienaufmerksamkeit im Zusammenhang
mit den LoOschungsentscheidungen zur Marke ,Testarossa“® habe der
Markeninhaber nicht veranlasst und die angegriffene Marke habe er fur
verschiedene Verbraucherartikel ausschlieBlich deshalb angemeldet, um sie flr
eigene Produkte zu benutzen und benutzen zu lassen. Entgegen der Auffassung
der Beschwerdefuhrerhin handele es sich bei der Marke ,Testarossa“ — anders als
moglicherweise bei der Marke ,Ferrari“ — des Weiteren nicht um eine bekannte
Marke vor dem Hintergrund der Benutzung fir lediglich in kleinen Mengen zuletzt
vor Uber 25 Jahren hergestellte Sportwagen. Eine angebliche Bekanntheit ergebe
sich auch nicht aus dem vorgelegten Verkehrsgutachten, da die ermittelten Werte
fur eine Bekanntheit bei weitem nicht ausreichen wirden. Die Frage des
Schutzumfangs der Marke sei fur die Frage der Bosglaubigkeit nicht relevant. Selbst
bei unterstellter Bekanntheit kdnne nicht von Bdsglaubigkeit ausgegangen werden
angesichts der Anmeldung der angegriffenen Marke fur Waren, welche nichts mit
Sportwagen zu tun hatten. Der Beschwerdegegner habe nie die Absicht gehabt, die
Beschwerdefuhrerin zu schadigen und diese habe auch keine Nachteile durch den

Beschwerdegegner erlitten.

Bei den Anlagen BDR 21 (BI. 389 d. A.) und Anlage rop 52 (BIl. 300 Rucks. d. A.)
handele es sich um einen einheitlichen Vorgang, namlich um eine Lizenzanfrage,
die der Beschwerdegegner flr einen Dritten weitergeleitet habe. Der
Beschwerdegegner habe nie im eigenen Namen bei der Beschwerdefuhrerin um
eine Lizenz nachgesucht und es sei in Abrede zu stellen, dass sich die
Beschwerdefuhrerin durch die E-Mail Anlage rop 52 bedroht gefuhlt habe.
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Im Ubrigen seien die Ldschungsverfahren des Markeninhabers gegen die
,1estarossa-Marken® der Antragstellerin weitgehend erfolgreich gewesen (Verweis
auf Urteile des OLG Ddusseldorf vom 24. Februar 2022, 1-20 U 131/17 und
[-20 U 132/17, Anlagen BDR 6 + 7). Damit stehe fest, dass die Beschwerdeflhrerin
die Marke ,Testarossa“ seit 30 Jahren fur kein einziges neues Produkt ernsthaft
benutzt habe.

Zur Begrundung seiner Beschwerde hinsichtlich der Kostenentscheidung des
DPMA fuhrt der Inhaber der angegriffenen Marke aus, die Antragstellerin habe bei
Waurdigung der Ausfuhrungen der Markenabteilung im angegriffenen Beschluss in
einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation ihr
angebliches Interesse an dem Erléschen des Markenschutzes durchzusetzen
versucht und ein Loschungsverfahren angestrengt, obwohl sie offenkundig keine
Griunde fur die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke habe vorbringen
und belegen kdénnen. Vor diesem Hintergrund entspreche es der Billigkeit, der
Antragstellerin gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Verfahrenskosten
aufzuerlegen. Die Antragstellerin habe zudem den Antrag nur eingelegt, um
aullerhalb des Verfahrens liegende Ziele zu verfolgen, denn die eigentliche
Motivation der Antragstellerin sei es, den Markeninhaber mit Kosten zu belasten.
Dies ergebe sich auch daraus, dass die Antragstellerin erst fast zwei Jahre nach
ihrem Widerspruch den Loschungsantrag gestellt habe. Ihr sei die ,Bosglaubigkeit®
offensichtlich erst nachtraglich eingefallen als ein Mittel, den Markeninhaber weiter
unter Druck zu setzen. Dementsprechend habe sie auch in drei weiteren
Widerspruchsverfahren gegen Marken des Inhabers der angegriffenen Marke mit
ahnlichem  zeitichem Abstand zu ihren Widersprichen nachtraglich
Loschungsantrage gestellt. Nicht zuletzt habe die Antragstellerin den
Ldschungsantrag dazu benutzt, um den Inhaber der Marke gegentber dem Amt und
Dritten zu diskreditieren. Die Argumentation der Beschwerdeflhrerin, sie habe
einen wertvollen Besitzstand geschaffen und werde durch die Anmeldung des
Markeninhabers behindert, sei abwegig, nicht zuletzt, weil seit Jahren zahlreiche
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weitere Anmelder die Marken ,Testarossa“ und ,Testa Rossa“ unbehelligt von der

Beschwerdefuhrerin angemeldet hatten und nutzen wirden.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme der vom
Beschwerdegegner in der mundlichen Verhandlung prasentierten Rechnungen
sowie einer Marktanalyse mit Entwurfen und Produktabbildungen, von denen
Kopien der Gegenseite Ubergeben und als Anhang zum Protokoll zur Akte

genommen wurden (Bl. 390 ff. d. A.).

Die Beschwerdefuhrerin hat in der mundlichen Verhandlung Zeugenbeweis
angeboten fur die Tatsache, dass unter der Marke Ferrari Merchandising- und
Lifestyleartikel sowie Fahrrader und Fahrradzubeh6r angeboten wirden sowie fur

die Tatsache, dass es einen Testarossa Award gebe.

Nach Schluss der miundlichen Verhandlung hat der Beschwerdegegner am

3. Dezember 2024 einen nicht nachgelassenen Schriftsatz eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte
sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Loschungsantragstellerin
bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Voraussetzungen flr eine Léschung der
angegriffenen Marke DE 30 2013 070 212 wegen boésglaubiger Markenanmeldung
gem. § 50 Abs. 1 MarkenG a. F. i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. nicht
hinreichend dargetan und auch ansonsten nicht feststellbar sind. Ebenso bleibt die
zulassige Beschwerde des Markeninhabers gegen die Kostenentscheidung im

angegriffenen Beschluss ohne Erfolg.
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Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geandert. Eine fur die
Beurteilung des Streitfalls maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht.
Das Eintragungshindernis der bdsglaubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 d)
Marken-Richtlinie a. F. (RL 2008/95/EG) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 Marken-
Richtlinie n. F. (RL (EU) 2015/2436) und wird umgesetzt durch die Vorschrift des
§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F., die mit der zuvor und auch im Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke gultigen Vorschrift des § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG a. F. Ubereinstimmt. Ebenso hat sich die Vorschrift des § 50 Abs. 1,
Abs. 2 MarkenG geandert. Fur die Entscheidung im vorliegenden Fall ist die neue
Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019
anwendbar, da insoweit keine Ubergangsregelung existiert, wahrend § 50 Abs. 2
S. 1 MarkenG gem. § 158 Abs. 8 S. 2 MarkenG in seiner bisherigen Fassung gilt,
wenn der Antrag auf Loschung vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist (vgl.
BGH, GRUR 2020, 1089 Rn. 24 — Quadratische Tafelschokoladenverpackung II).

l. Es erfolgt keine Aufhebung des angegriffenen Beschlusses der Markenstelle
aufgrund eines Verfahrensfehlers und Zurlckverweisung der Sache ans DPMA
gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.

1. Zwar hat die Markenabteilung das Verfahren ausgesetzt und den
angegriffenen Beschluss ohne Wiederaufnahme des Verfahrens und ohne weitere
Gelegenheit zur Stellungnahme erlassen, weshalb — unabhangig von der Frage der
Rechtmaligkeit der Aussetzungsentscheidung — im Hinblick auf die fehlende
Wiederaufnahme und die inhaltlich in diesem Verfahrensstadium nicht zu
erwartende Entscheidung der Markenabteilung uUber den Loschungsantrag eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehér im Raume steht. Denn die
Aussetzung des Verfahrens mit dem Hinweis auf die Vorlagebeschlisse des OLG
Dusseldorf deutete darauf hin, dass nach der Auffassung der Markenabteilung die
Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Testarossa-Marken, die der

Vorlageentscheidung des OLG Dusseldorf an den EuGH zugrunde lag, und daher
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die Frage des schutzwuirdigen Besitzstands der Antragstellerin im Rahmen des
Loschungsverfahrens entscheidungserheblich sei. Sodann hat die Markenabteilung
jedoch ohne Wiederaufnahme des Verfahrens und ohne weiteren Hinweis und
Gelegenheit zur Stellungnahme fur die Beteiligten den angegriffenen Beschluss
erlassen, in dem sie die Bosglaubigkeit der Markenanmeldung unabhangig von der
Frage eines schutzwurdigen Besitzstands der Antragstellerin verneint hat.

2. Eine ZurGckverweisung der Sache ans DPMA aufgrund eines
Verfahrensfehlers steht allerdings im Ermessen des Gerichts. Aus Grunden der
Verfahrensokonomie und weil die Beschwerdefuhrerin in der Beschwerdeinstanz
die erforderliche Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, sieht der Senat vorliegend

von einer Zuruckverweisung der Sache gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ab.

Il. Auf den zulassigen Loschungsantrag der Beschwerdefuhrerin und den
Widerspruch des Beschwerdegegners war das Léschungsbegehren inhaltlich zu

uberprifen.

Der Loschungsantrag wurde ordnungsgemal gestellt, insbesondere wurde das
geltend gemachte konkrete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.
im Loschungsantrag ausdricklich benannt (zum Erfordernis der Angabe des
konkreten Schutzhindernisses vgl. BGH GRUR 2016, 500 Rn. 11 — Funf-Streifen-
Schuh). Dem ihm am 7. April 2017 zugegangenen LdOschungsantrag hat der
Beschwerdegegner am 12. Mai 2017 und daher rechtzeitig innerhalb der
Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und somit zum damaligen Zeitpunkt
gultigen und vorliegend mal3geblichen Regelung in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F.
widersprochen, so dass gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a.F. das

Ldschungsverfahren durchzuflihren war.

Il. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. auf Antrag fur nichtig erklart
und geldscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist, wobei
fur die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 S. 1 MarkenG) und im


http://www.juris.de/jportal/portal/t/i4f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=13&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE005901377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/i4f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=13&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001101377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prufung der
Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu
diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverstandnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR
2018, 301 Rn. 9 — Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14 -
LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 — Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 —
smartbook; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten). Soweit der
Ldschungsgrund der Bosglaubigkeit geltend gemacht wird, ist ausschlieBlich auf
diesen Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen und nicht daneben auch auf den
Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Loschungsantrag (vgl. EuGH GRUR 2009,
763 Rn. 35 — Lindt & Sprungli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 12 —
GLUCKSPILZ). Dies schlieBt jedoch eine Beriicksichtigung des Verhaltens des
Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. So wird sich ein
rechtsmissbrauchliches Verhalten des Markeninhabers haufig erst aus einer
spateren Rechtsausibung ergeben, die zwar als solche den Tatbestand des § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. nicht erfullt, aber im Einzelfall erst den erforderlichen
Schluss auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht
mit der erforderlichen Sicherheit erlaubt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 — GLUCKSPILZ;
BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 — YOU & ME; Strobele in:
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1081). Ist die
Feststellung des Schutzhindernisses auch unter Berlcksichtigung der von den
Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusatzlich ermittelten Unterlagen nicht
moglich, muss es — gerade in Grenz- oder Zweifelsfallen — bei der Eintragung der
angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 —
Rocher-Kugel; vgl. demgegenuber zur Feststellungslast in Fallen der
Verkehrsdurchsetzung die neuere Rechtsprechung des BGH, GRUR 2021, 1526
Rn. 38 — NJW-Orange mit Verweis auf EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 ff. —
Farbmarke Rot; Miosga in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 62 ff.).

Von der Boswilligkeit des Anmelders i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. ist
auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig erfolgt.

Der Begriff ,bosglaubig” ist dabei als eigenstandiger Begriff des Unionsrechts in der
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EU einheitlich auszulegen (vgl. EuGH GRUR 2020, 288 Rn. 73 - Sky
ua/Gesellschaften SkyKick; Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn.
1062). Bei der Auslegung des Begriffs ,bdsglaubig” ist neben dem Umstand, dass
dieser in seiner Ublichen Bedeutung im gewohnlichen Sprachgebrauch eine
unredliche  Geisteshaltung oder Absicht voraussetzt, der besondere
markenrechtliche Kontext, namlich der des Geschaftslebens, zu bericksichtigen;
insoweit sollen die Unionsregelungen im Bereich der Marken insbesondere zu
einem System unverfalschten Wettbewerbs in der Union beitragen (vgl. EuGH
GRUR 2020, 288 Rn. 73 — Sky ua/Gesellschaften SkyKick; GRUR-RS 2019, 20743
Rn. 45 — STYLO & KOTON). Der Nichtigkeitsgrund der Bosglaubigkeit findet
Anwendung, wenn sich aus schlissigen und Ubereinstimmenden Indizien ergibt,
dass der Inhaber einer Marke die Anmeldung derselben nicht mit dem Ziel
eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit
der Absicht, in einer den redlichen Handelsbrauchen widersprechenden Weise
Drittinteressen zu schaden, oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem
konkreten Dritten ein ausschlie3liches Recht zu anderen als zu den zur Funktion
einer Marke gehdrenden Zwecken, unter anderem der wesentlichen Funktion der
Herkunftsangabe, zu verschaffen (EuGH a. a. O. Rn. 75 — Sky ua/Gesellschaften
SkyKick; a. a. O. Rn. 46 — STYLO & KOTON). Eine bdswillige Markenanmeldung
kommt insbesondere in Betracht, wenn der Anmelder weil3, dass ein anderer
dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen 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 Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen
Umstande konnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines
schutzwurdigen 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 Besitzstands
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



-38 -

unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
einsetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 17 — GLUCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn.
17 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 Rn. 13 - |Ivadal; Strobele in
Strobele/Hacker/Thiering, a.a. 0., §8 Rn. 1143 ff.). Neben diesen beiden
Fallgruppen der Storung des schutzwuirdigen Besitzstandes und des beabsichtigten
zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes ist in der
nationalen  Rechtsprechung als dritte  Fallgruppe der bdsglaubigen
Markenanmeldungen diejenige der Anmeldung sogenannter ,Spekulationsmarken®
herausgearbeitet worden, d. h. von Marken, welche der Anmelder lediglich mit dem
Ziel schutzen lassen mochte, gutglaubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass
ein eigener ernsthafter Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH
GRUR 2001, 242 — Classe E; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14
—YOU & ME; Strobele in: Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1061, Rn. 1101
ff.). Diese drei in der deutschen Spruchpraxis entwickelten Fallgruppen weisen
Uberschneidungen auf und sind nicht abschlieBend. Die Feststellung, ob der
Anmelder die Eintragung der Marke bdsglaubig beantragt hat, erfordert eine
Beurteilung unter Berlcksichtigung aller sich aus den relevanten Umstanden des
Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 37, 53 — Lindt &
Springli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 — lvadal). Dabei kann aus
den relevanten objektiven Umstanden auf die fur die Beurteilung der Bosglaubigkeit
der Anmeldung relevante subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer
Behinderungsabsicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs geschlossen werden
(vgl. EuGH GRUR Int 2013, 792 Rn. 36 — Malaysia Dairy Industries; EuGH a. a. O.
Rn. 42 — Lindt & Springli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 — Ivadal,
Strobele in: Strobele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 1072). Als relevante
Umstande kommen in Betracht die Tatsache, dass der Anmelder weil3 oder wissen
muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ahnliches Zeichen fur gleiche oder ahnliche
Waren und/oder Dienstleistungen verwendet sowie die Absicht des Anmelders,
diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern;
schlieRlich auch der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten

und das angemeldete Zeichen genieRen (vgl. EUGH a. a. O. Rn. 53 — Lindt &
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Sprungli/Franz Hauswirth). Ein Verhalten Uberschreitet die Schwelle der
Bosglaubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen Uber eine als bloRe Folge des
Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver
Wirdigung aller Umstande des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeintrachtigung
der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Forderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 -
GLUCKSPILZ; GRUR 2008, 917 Rn. 23 — EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 32 —
AKADEMIKS). Bezieht sich die fehlende Absicht, die Marke entsprechend den
wesentlichen Funktionen einer Marke zu benutzen, nur auf einige der von der
Markenanmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen, stellt diese Anmeldung
nur insoweit bosglaubiges Handeln dar, als sie diese Waren oder Dienstleistungen
betrifft (vgl. EUGH a. a. O. Rn. 81 — Sky ua/Gesellschaften SkyKick).

IV.  Unter Berucksichtigung dieser vorgenannten Grundsatze vermogen die von
der Beschwerdeflhrerin genannten Aspekte und die Feststellungen des Gerichts
die Annahme eines bdswilligen Verhaltens des Beschwerdegegners im
mafgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht ausreichend
zu begrunden. Eine bodsglaubige Markenanmeldung kann mit der erforderlichen
Sicherheit weder unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer
Spekulationsmarke (s. u. Ziff. 1.), noch unter dem Gesichtspunkt der Stérung eines
schutzwurdigen Besitzstands der Beschwerdefuhrerin (s. u. Ziff. 2.) oder des
beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des
Wettbewerbskampfes (s. u. Ziff. 3.) angenommen werden. Schliel3lich kann auch
bei Gesamtabwagung der Umstande des Einzelfalls nicht aus anderen Grinden
angenommen werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke durch den
Beschwerdegegner als rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig anzusehen ware,
insbesondere dass das Verhalten des Beschwerdegegners in erster Linie auf die
Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf
die Forderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet war oder dass es im Hinblick auf
eine  von der Beschwerdefuhrerin so bezeichneten Fallgruppe einer

~funktionswidrigen“ Markenanmeldung als bosglaubig anzusehen ware (s.u. Ziff. 4.)
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1. Eine bodsglaubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der

Anmeldung einer Spekulationsmarke ist nicht gegeben.

a) Als Hauptanwendungsfall einer bdsglaubig angemeldeten Spekulationsmarke
wird die Hortung von Marken ohne Benutzungswillen angesehen. Fur diesen
Tatbestand mussen grundsatzlich folgende Voraussetzungen kumulativ erfullt sein:
Es muss eine Vielzahl von Marken fir vollig unterschiedliche Waren und
Dienstleistungen angemeldet worden sein (s. u. Ziff. 1. b) aa)), sich hinsichtlich der
Marken kein ernsthafter Benutzungswille des Anmelders feststellen lassen (s. u.
Ziff. 1. b) bb)) und die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgt sein, Dritte in
rechtsmissbrauchlicher Weise bei der Verwendung gleicher oder ahnlicher Marken
zu behindern (s. u. Ziff. 1. b) cc)), insbesondere sie mit rechtsmissbrauchlichen
Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchen zu uberziehen (vgl. Strobele in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1101 ff.).

Grundsatzlich muss der Anmelder einer Marke zum Zeitpunkt seiner
Markenanmeldung oder deren Prufung weder angeben noch genau wissen, wie er
die angemeldete Marke benutzen wird; er verfugt Uber einen Zeitraum von funf
Jahren, um eine tatsachliche Benutzung aufzunehmen, die der Hauptfunktion der
Marke entspricht (vgl. EuUGH GRUR 2020, 288 Rn. 76 — Sky ua/Gesellschaften
SkyKick m. w. N.). Die Bosglaubigkeit eines Markenanmelders kann auch nicht auf
der Grundlage der bloRen Feststellung angenommen werden, dass der Anmelder
bei der Anmeldung keinen Geschaftsbereich hatte, der den von der Anmeldung
erfassten Waren und Dienstleistungen entsprach. Vielmehr sind schlissige und
ubereinstimmende objektive Indizien dafir zu fordern, dass der Anmelder der
betreffenden Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Absicht hatte, entweder in
einer den redlichen Handelsbrauchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu
schaden oder sich auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein
ausschlie3liches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehdrenden
Zwecken zu verschaffen (vgl. EuGH GRUR a.a.O0. Rn. 76 f. — Sky
ua/Gesellschaften SkyKick).
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b) Vorliegend kann eine Bosglaubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung

einer sog. Spekulationsmarke nicht angenommen werden.

aa) Zwar wurde die angegriffene Marke flr ganz unterschiedliche Waren der
Klassen 7, 8, 12, 18, 21 und 28 angemeldet wie beispielsweise Waschmaschinen,
Rasenmaher, Rasierapparate, Fahrrader, Badetaschen oder Angelhaken. Weiter ist
zu beriucksichtigen, dass der Beschwerdegegner nicht nur die vorliegend
angegriffene, sondern noch eine Vielzahl weiterer ,Testa Rossa“-Marken flr
unterschiedliche Klassen beim DPMA und EUIPO angemeldet hat, namlich
insgesamt vier Unionsmarken (UM 013 019 047, UM 017 750 589, UM 017 750 605
und UM 017 750 613) sowie drei weitere deutsche Marken (DE 30 2017 030 193,
DE 30 2017 108 126 und DE 30 2017 225 703) fur diverse Waren der Klassen 3,
7,8,9,12, 14, 16, 18, 21, 25 und 28 und Dienstleistungen der Klasse 37. Allein aus
der Vielzahl der Anmeldungen bzw. Eintragungen von ,Testa Rossa-Marken®“ sowie
der Diversitat der beanspruchten Waren — von der Beschwerdefuhrerin als
,clusterhafte Anmeldung“ bezeichnet — kann jedoch per se nicht geschlossen
werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke mit Behinderungsabsicht
erfolgte (vgl. Schoene in BeckOK Markenrecht, 37. Edition. Stand: 01.07.2023, § 8
Rn. 998; BPatG, Beschluss vom 13.06.2018, 26 W (pat) 539/17 — Harald Juhnke).

bb) Dem Beschwerdegegner kann zudem ein eigener genereller Benutzungswille
nicht ohne Weiteres abgesprochen werden.

(1) Die Beteiligten haben ausfuhrliche und weitgehend streitige Ausfihrungen zur
bisherigen geschaftlichen Tatigkeit des Beschwerdegegners gemacht. Nach
dessen Vortrag legt sein Geschaftsmodell den Fokus auf die Lizenzierung von
Marken fur diverse Alltagswaren wie beispielsweise Beregnungsanlagen oder
Gartengerate. Die Beschwerdefuhrerin hat den Umfang des
Lizenzierungsgeschafts, die zugrundeliegenden Rechtsverhaltnisse sowie die
Beteiligung einzelner Gesellschaften im Einzelnen bestritten und sich u. a. detailliert

mit den vom Beschwerdefuhrer vorgelegten Anlagen BDR 12 ff.
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auseinandergesetzt, beispielsweise den Abschluss von Lizenzvertragen mit Netto
und B ... KG, und das gesamte Dirittlizenzgeschaft des Beschwerdegegners
bestritten. Sie hat allenfalls eingeraumt, dass sich die Lizenznutzung durch die
X ... AG, deren Vorstand der Beschwerdegegner ist, hinsichtlich der Marke
,2Carrera“ ,nachvollziehbar® auf ,einige wenige Produkte” (einen Ultraschallreiniger
und ein Werkzeugset, die aber jeweils auch unter anderen Marken vertrieben
wulrden) beschranke, woraus sich ihrer Auffassung nach noch kein Geschaftsmodell
ergebe. Unstreitig ist die X ... AG hierlber hinaus im Bereich der Spielwaren,
insbesondere Spielzeug-/Modellautos und Rennbahnen, geschaftlich tatig. Auf den
Vortrag der Beschwerdefuhrerin zur wirtschaftlichen Lage der X ... AG bei der
Markenanmeldung kommt es im Hinblick auf den zu fordernden lediglich generellen

Benutzungswillen sowie die Funfjahres-Benutzungsschonfrist nicht im Detail an.

(2) Unabhangig von der Frage, in welchem Umfang der Beschwerdegegner sein
Lizenzgeschaft Uberhaupt substantiiert dargelegt hat und inwieweit dies von der
Beschwerdefuhrerin wiederum ausreichend konkret bestritten wurde, ist zunachst
festzuhalten, dass ein solches (Dritt-)Lizenzgeschaft nicht nur eine rechtserhaltende
Benutzung einer Marke begrunden, sondern je nach den Umstanden des Einzelfalls
auch ein nachvollziehbares, der Annahme einer bosglaubigen Markenanmeldung
entgegenstehendes Geschaftsmodell darstellen kann (vgl. BGH, GRUR 2001, 242,
244 — Classe E; BPatG GRUR 2012, 840 - soulhelp; Strobele in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1088; Schoene in BeckOK Markenrecht,
37. Edition. Stand: 01.07.2023, § 8 Rn. 997). Etwas anderes gilt in Fallen, in denen
lediglich eine Lizenzierung an bestimmte Dritte in Betracht kommt wie
beispielsweise im Arzneimittelbereich, da diese dann zum Erwerb von
Markenrechten gendtigt sein konnten. Demgegenuber ist eine unlautere
Behinderung bzw. eine dahingehende Absicht im Falle eines potentiell
unbestimmten Interessentenkreises regelmaflig zu verneinen (vgl. BGH GRUR
2009, 685 Rn. 46 f. — ahd.de; Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn.
1104).
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(3) Auch, wenn zwischen den Beteiligten streitig ist, inwieweit der
Beschwerdegegner in der Vergangenheit im Drittlizenzgeschaft beispielsweise mit
der Marke Carrera tatsachlich tatig war, ist daher seinem Vortrag hinsichtlich eines
beabsichtigten klnftigen Lizenzgeschafts in Bezug auf die angegriffene Marke die
Relevanz nicht von vorneherein abzusprechen. Dass insoweit noch keine konkreten
Geschaftsmodelle oder gar Vertragsvereinbarungen mit Lizenznehmern vorgelegt
wurden, ist nach dem Vortrag des Beschwerdefuhrers u. a. dem vorliegenden
Rechtsstreit geschuldet, was einer unternehmerischen Logik nicht entbehrt.
Vielmehr ist es durchaus nachvollziehbar, konkrete Planungen fur die Nutzung einer
Marke zuruckzustellen, wenn und solange diese mit Widersprichen und/oder
Léschungsantragen angegriffen wird. Zwar lagen zwischen der Eintragung der
angegriffenen Marke am 2. Marz 2015 und dem Loéschungsantrag vom 28. Februar
2017 zwei Jahre, in denen der Beschwerdegegner noch keine konkreten
Verwertungshandlungen vorgenommen hat. Gegen die Eintragung der Marke hatte
die Beschwerdeflhrerin jedoch auch Widerspruch eingelegt. Vor diesem
Hintergrund ist ein Zuwarten des Beschwerdegegners mit Verwertungshandlungen
oder diesbezuglichen konkreten Planungen wirtschaftlich sinnvoll und
nachvollziehbar. Soweit der Beschwerdegegner in der mundlichen Verhandlung
naher zur geplanten Verwendung der angegriffenen Marke fir Rasierapparate
vorgetragen hat, so hat die Beschwerdeflhrerin dies im Einzelnen bestritten,
beispielsweise die Ausfihrung der behaupteten Uberweisungen an
Designagenturen. Unabhangig davon, dass die E-Mail der D ... Agentur vom 2.
Marz 2018, deren Echtheit nicht konkret bestritten wurde, auf die Anfertigung eines
Rasierer-Designs zum Zwecke des Vertriebs unter der Marke Testa Rossa
hindeutet (vgl. Bl. 393 + 394 d. A.), kommt es vorliegend nicht entscheidend darauf
an, inwieweit Verwertungshandlungen bereits konkret geplant wurden, da im
Hinblick auf die laufenden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten konkrete
Verwertungshandlungen und deren Vorbereitung noch nicht erwartet werden
konnen bzw. deren Fehlen nicht per se gegen eine unternehmerische Logik und fur
die Bosglaubigkeit des Markenanmelders sprechen. Vor diesem Hintergrund bedarf

es insoweit auch nicht einer abschlieRenden Klarung des Sachverhalts, so dass
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auch kein Wiedereintritt in die mundliche Verhandlung gem. § 156 ZPO i. V. m. §
82 Abs. 1 S. 1 MarkenG erforderlich war, um dem Beschwerdegegner Gelegenheit
zur Stellungnahme auf den das Bestreiten enthaltenden Schriftsatz der
Beschwerdefuhrerin  vom  16. Oktober 2024 zu geben. Soweit der
Beschwerdegegner seinerseits nach Schluss der miundlichen Verhandlung einen
weiteren, nicht nachgelassenen Schriftsatz eingereicht hat, so war der Vortrag in
diesem Schriftsatz gem. § 296 a ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht zu

beachten. Auch insoweit erfolgt kein Wiedereintritt in die mindliche Verhandlung.

Auf ein der unternehmerischen Logik widersprechendes Verhalten des
Beschwerdegegners kann des Weiteren nicht aufgrund des Vortrags der
Beschwerdefiuhrerin geschlossen werden, dass es keinen sinnvollen Lizenzmarkt
fur die Lizenzierung einer Marke ,Testarossa“ oder ,Testa Rossa“ fur elektrische
Rasierer gebe. Unabhangig von der Frage, in welchem Stadium der Anmeldung
einer Marke oder des Laufs der Benutzungsschonfrist konkrete Planungen oder
Marktanalysen fur die Einflhrung von Produkten zu fordern sind, ergibt sich aus den
vom Beschwerdegegner vorgelegten umfangreichen Unterlagen wie beispielsweise
Prospekten (vgl. Anlage BDR 12, Prospekte von Nettound B ... KG, Bl. 220 ff. d. A.),
dass — unabhangig von der von der Beschwerdeflhrerin bestrittenen
zugrundeliegenden Lizenzierung durch den Beschwerdegegner — die Verwendung
einer fruher fur Rennautos bekannten Marke (,Carrera®) fir ganz andere Waren
(Arbeitsschuhe, Leuchtmittel, Pinsel etc.) am Markt bereits praktiziert wird, so dass
eine derartige Geschaftsidee jedenfalls plausibel ist. Dies gilt ebenso hinsichtlich
der weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren, in Bezug auf die
wahrend des laufenden Verfahrens keine Verwertungshandlungen oder
diesbezlgliche Planungen zu fordern sind. Bei einer beabsichtigten Lizenzierung
an Dritte kommt es auch nicht auf den Vortrag der Beschwerdeflhrerin an, dass der
Beschwerdegegner selbst und auch seine Firmen nicht die unternehmerische
Moglichkeit hatten, elektrische Rasierer in Deutschland produzieren zu lassen,
insbesondere musste die Produktion auch nicht zwingend in Deutschland erfolgen.
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Zudem ist der Beschwerdefuhrer unstreitig in der Spielzeugbranche geschaftlich
tatig und die angegriffene Marke beansprucht u. a. Schutz fur Waren der Klasse 28.
In Bezug auf die in dieser Klasse beanspruchten Spielwaren, insbesondere
Modellspielzeug, ist daher eine Verwendung der angegriffenen Marke auch fur den
eigenen Geschaftsbetrieb denkbar und unternehmerisch sinnvoll, unabhangig von
der rechtlichen Frage, inwieweit die Bezeichnung ,Testarossa“ nach der
Rechtsprechung auch unabhangig von der angegriffenen Marke fur
Modellfahrzeuge genutzt werden kénnte (vgl. BGH GRUR 2024, 1033 Rn. — VW
Bulli; GRUR 2023, 808 Rn. 24 ff. — Dachser; GRUR 2010, 726 — Opel-Blitz II).

Vor dem Hintergrund dieser nachvollziehbaren Nutzungsmdglichkeiten kann dem
Beschwerdefuhrer eine eigene Benutzungsabsicht nicht von vorneherein

abgesprochen werden.

cc) Zudem fehlt es an konkreten Anhaltspunkten dahingehend, dass die Anmeldung
mit der eindeutigen Absicht erfolgte, Dritte in rechtsmissbrauchlicher Weise bei der
Verwendung gleicher oder ahnlicher Marken (unabhangig vom Vorliegen eines
schutzwurdigen Besitzstands) zu behindern.

(1) Zunachst ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner aus der vorliegend
angegriffenen  Marke, soweit ersichtlich, bislang weder gegen die
Beschwerdefuhrerin noch gegen andere Marktteiinehmer vorgegangen ist.
Vielmehr hat er unter Hinweis auf diverse weitere Testarossa-Marken anderer
Anmelder bzw. Markeninhaber nachvollziehbar geltend gemacht, dass eine
Koexistenz verschiedener gleichlautender Marken maoglich sei, insbesondere soweit
diese Schutz fur unterschiedliche Waren und Dienstleistungen beanspruchen.

Dass der Beschwerdefuhrer gegen mehrere ,Testarossa-Marken® der
Beschwerdefuhrerin Verfallsantrage beim EUIPO bzw. DPMA eingereicht bzw.
Verfallsklagen vor deutschen Gerichten erhoben hat, stellt erst einmal kein Indiz

dafir dar, dass er die vorliegend angemeldete Marke rechtsmissbrauchlich
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einsetzen mochte. Vielmehr zeigen diese Klagen bzw. Antrage, dass der
Beschwerdegegner der Ansicht ist, dass die Beschwerdefuhrerin ihre ,Testarossa-
Marken“ gerade nicht mehr nutzt, so dass — ebenfalls aus seiner Sicht — auch gar
kein ,Behinderungspotential® bestehen wirde. Die Verfallsantrage wurden zudem
erst in den Jahren 2014 und 2015 und damit nach Anmeldung der vorliegend
angegriffenen Marke erhoben bzw. gestellt. Zwar kann grundsatzlich auch aus
zeitlich spateren Umstanden auf die Absicht des Anmelders zum Anmeldezeitpunkt
geschlossen werden (vgl. Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O. § 8 Rn.
1095). Allerdings ist zu berucksichtigen, dass die Beschwerdefuhrerin ihrerseits im
Wege des Widerspruchs u. a. aus der Marke IR 910 752 gegen die angegriffene
Marke vorgegangen ist und der Beschwerdegegner den Ldschungsantrag beim
EUIPO hinsichtlich der Eintragung der Marke IR 910 752 jedenfalls hinsichtlich der
Waren der Klasse 12 erst nach diesem Zeitpunkt gestellt hat. Der Antrag auf
Loschung einer Widerspruchsmarke ist im Rechtsverkehr nichts Ungewohnliches
und per se kein Anhaltspunkt fur eine Bosglaubigkeit bei der Anmeldung der mit
dem Widerspruch angegriffenen Marke. Aber auch die weiteren Verfallsantrage
deuten nicht auf eine Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners bei Anmeldung
der vorliegenden Marke hin, zumal diese zumindest teilweise erfolgreich waren (vgl.
Entscheidungen der 5. BK des EUIPO vom 29.08.2023, Az. R 334/2017-5,
R 343/2017-5 und R 887/2016-5).

(2) Die Tatsache, dass die Beschwerdefuhrerin jedenfalls fur ,Automobile und Teile
davon® Uber ein alteres Recht an der Bezeichnung , Testarossa“ verfugt, ist ebenfalls
kein Indiz fur eine Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners im Rahmen der
Fallgruppe der Spekulationsmarkenanmeldung. Zunachst sind schutzwurdige
Kennzeichen Dritter grundsatzlich und ohne Hinzutreten besonderer Umstande nur
relative  Schutzhindernisse, die nicht im Ldschungs- sondern im
Widerspruchsverfahren geltend zu machen sind (vgl. Strébele in
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1109). Zudem stellt sich die Frage,
inwieweit dem Beschwerdegegner eine zu missbilligende Behinderung der
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Beschwerdefuhrerin Uberhaupt moglich ware, soweit die Beschwerdefuhrerin Gber
altere Rechte verfugt.

(3) Eine bosglaubige Anmeldung einer Spekulationsmarke ist des Weiteren nicht
unter den Stichworten der ,Usurpation einer bekannten Marke® oder des
» I rittbrettfahrens® anzunehmen. Dabei wird diese Problematik der Usurpation einer
bekannten Marke je nach Fallkonstellation bei der Priafung der
Spekulationsmarkenanmeldung verortet (vgl. Strobele in Strébele/Hacker/Thiering,
a.a. 0., § 8 Rn. 1109 unter dem Gliederungspunkt 11.7.3 ,Spekulationsmarken®),
oder bei der Frage der Storung eines schutzwurdigen Besitzstands diskutiert (vgl.
Schoene in: BeckOK Markenrecht, a. a. O. § 8 Rn. 1007) und von der
Beschwerdefuhrerin zudem unter dem Schlagwort der ,funktionswidrigen®

Markenanmeldung angesprochen.

Soweit die Beschwerdeflhrerin vorliegend eine Bosglaubigkeit mit der ,Usurpation
einer bekannten Marke® begrindet und insoweit auf die Simca-Entscheidung des
EuG verweist (vgl. EuG GRUR Int. 2014, 1047 — Simca), kann offen bleiben,
inwieweit das Aufgreifen ehemals verwendeter (bekannter) Bezeichnungen unter
dem Stichwort des ,Trittbrettfahrens® die Bosglaubigkeit einer Markenanmeldung
nach sich zieht oder aber grundsatzlich den gesetzgeberischen Vorstellungen
entspricht und daher fur sich genommen und ohne Hinzutreten besonderer
Umstande nicht als rechtsmissbrauchlich oder wettbewerbswidrig angesehen
werden kann, da das Markenrecht weder das Erfordernis der Neuheit noch das
einer eigenen schopferischen Leistung als Voraussetzung fur die Vergabe von
Rechten kennt (vgl. Schoene in: BeckOK Markenrecht, a. a. O. § 8 Rn. 1007, mit
Verweis auf BGH GRUR 1998, 412, 414 — Analgin; BPatG, Beschluss vom
12.04.2011, 28 W (pat) 13/10 — Simca). Denn vorliegend ist die Beschwerdeflhrerin
nach ihrem eigenen Vortrag Inhaberin alterer Marken, die sehr wohl weiterhin
rechtserhaltend benutzt wurden, wie dies hinsichtlich der Wort-/Bildmarken
,1estarossa“ in Bezug auf ,Automobile und Teile davon® zwischen den Beteiligten —

vorbehaltlich der anhangigen Verfassungsbeschwerde — auch rechtskraftig
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feststeht, vgl. nachfolgend Ziff. 2. zur Frage des schutzwurdigen Besitzstands. Die
hier relevante Konstellation unterscheidet sich in dieser Hinsicht von dem der
Simca-Entscheidung zugrundeliegenden Fall, in dem die Produktion von
Fahrzeugen unter der Bezeichnung SIMCA lange zuvor eingestellt worden war und
zwar eine fortbestehende Bekanntheit, nicht aber eine rechtserhaltende Benutzung
geltend gemacht worden war. Der Schutz von Marken vor Verwechslungsgefahr
einschlieBlich des Schutzes u. a. vor Rufausbeutung und Rufbeeintrachtigung tber
den Bekanntheitsschutz wird namlich in erster Linie durch die im Widerspruch
geltend zu machenden relativen Schutzhindernisse gem. § 9 MarkenG, u.a. § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, bzw. im Verletzungsfall durch die Regelungen in
§§ 14 ff. MarkenG, u. a. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG, gewahrleistet. Flr die
Annahme des absoluten Schutzhindernisses der bdsglaubigen Markenanmeldung
ist der Bestand einer alteren Marke — auch im Falle ihrer ggf. fortbestehenden
Bekanntheit — fur sich genommen demgegenuber als nicht ausreichend anzusehen.
Vielmehr sind hierliber hinausgehende Umstande zu fordern, die im Rahmen einer

Gesamtabwagung die Bosglaubigkeit der Anmeldung begrinden.

Da sich die Fallkonstellationen bereits unterscheiden, kommt es auf die Frage, wie
sich die vorstehend zitierte Simca-Entscheidung des EuG, nach der auch nicht mehr
genutzten Marken im Falle einer ,Restbekanntheit” ein Schutz zukommt, mit dem
Benutzungszwang des Markenrechts sowie der Tatsache, dass das Markenrecht
kein Vorbenutzungsrecht kennt, vereinbaren lasst (vgl. BPatG, Beschluss vom
12.04.2011, 28 W (pat) 13/10 — Simca; Weil3, Bdsglaubige Anmeldung einer
bekannten ,historischen“ Marke, GRUR-Prax 2014, 277) nicht weiter an und ist auch

eine Vorlage dieser Frage an den EuGH nicht erforderlich.

Soweit die Beschwerdefuhrerin in ihren Schriftsdtzen sowie in der mundlichen
Verhandlung weitere Entscheidungen insbesondere des EuG zitiert hat, die die
Bosglaubigkeit aufgrund der Anmeldung des Namens einer berthmten Person als
Marke zum Gegenstand haben, so fuhrt das EuG beispielsweise in seinem Urtell
vom 14.05.2019, T-795/17 — Neymar in der Tat aus, dass Bdsglaubigkeit bei der
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Anmeldung eines bekannten Namens als Marke bereits dann anzunehmen sei,
wenn der Anmelder eine wirtschaftliche Verwertung der Marke abseits der
Ausbeutung des Rufes und der Bekanntheit des Namenstragers nicht dartun kdnne.
Inwieweit diese Entscheidung Uberzeugt (vgl. kritische Anmerkung von Bosling,
GRUR-Prax 2019, 305 mit dem Hinweis u. a. auf Wertungswiderspriache zum
Schutz bekannter Namen, Marken und Kennzeichen gem. Art. 8 Abs. 4,
Abs. 5 UMV), kann vorliegend dahinstehen, da im Rahmen der fur die
Bdsglaubigkeitsprufung erforderlichen Gesamtabwagung bei der Anmeldung eines
Personennamens anders als bei der vorliegenden Markenanmeldung auch das
Personlichkeitsrecht des bekannten Namenstragers einzubeziehen ist. Das
allgemeine Personlichkeitsrecht dient dabei nicht ausschliellich dem Wert- und
Achtungsanspruch, sondern auch vermdgenswerten Interessen der Person (vgl.
Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O. § 8 Rn. 1107). Dementsprechend
wurde auch der Umstand, dass die angemeldete Marke aus dem Familiennamen
des Konkurrenten gebildet war, als Indiz flir Bosglaubigkeit gewertet (vgl. EuGH
GRUR Int 2014, 172 Rn. 32 — SALINI). In der ebenfalls von der Beschwerdefuhrerin
zitierten Nehera-Entscheidung des EuG (MarkenR 2022, 343— Jan Nehera) wurde
eine Bosglaubigkeit im Ergebnis verneint.

Da es im vorliegenden Fall nicht um die Anmeldung eines Personennamens und
die Bedeutung des PersoOnlichkeitsrechts geht, unterscheiden sich die
Fallkonstellationen jedoch bereits und die Ausfuhrungen in den vorgenannten, von
der Beschwerdefuhrerin zitierten Entscheidungen ziehen keine andere Bewertung

durch den Senat nach sich.

Eine Bosglaubigkeit unter dem Gesichtspunkt einer Spekulationsmarkenanmeldung
kann schliellich unter Berlcksichtigung der weiteren aus Sicht der
Beschwerdefuhrerin anzunehmenden Indizien (vgl. auch unten Ziff. 4.) ebenfalls

nicht angenommen werden.
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2. Eine boswillige Markenanmeldung ist ferner nicht unter dem Gesichtspunkt
der Storung eines schutzwurdigen Besitzstandes der Beschwerdefuhrerin zu
bejahen, da auf der Grundlage der Feststellungen des Senats und des Vortrags der
Beschwerdefuhrerin, die insoweit eine Mitwirkungspflicht und letztendlich die
Feststellungslast trifft, selbst bei Annahme eines schutzwirdigen Besitzstands
jedenfalls die besonderen Umstande, die das Verhalten des Beschwerdegegners
als sittenwidrig erscheinen lassen, mit der zur Loschung der angegriffenen Marke
erforderlichen Sicherheit nicht angenommen werden kénnen. In Zweifelsfallen darf
die LOoschung einer eingetragenen Marke — auch bei langer zurlckliegendem
Eintragungsverfahren — nicht erfolgen (BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 48 — Rocher-
Kugel; GRUR 2014, 565 Rn. 18 — smartbook).

a) Vorliegend ist ein schutzwurdiger Besitzstand jedenfalls hinsichtlich der Waren

L/Automobile und Teile davon® anzunehmen.

Unstreitig hat die Beschwerdeflhrerin die Bezeichnung , Testarossa“ jedenfalls fur
ein von ihr in den Jahren 1984 bis 1991 produziertes Sportwagenmodell verwendet,
wohingegen das Vorliegen eines schutzwurdigen Besitzstands zum mal3geblichen
Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahr 2013 streitig ist. Zur Begrindung ihres
schutzwurdigen Besitzstands beruft sich die Beschwerdeflhrerin auf die Wortmarke
IR 910 752 ,Testarossa“, auf Benutzungsmarken ,Testarossa“, ,Testa Rossa“ bzw.
,FERRARI TESTAROSSA" und schlief3lich im Beschwerdeverfahren auch auf die

Wort-/Bildmarken TBSESIOSS3a R 515 107 und DE 1 158 448. Der Bestand

der Wort/Bildmarken CBSLSITDSSA Testarossa* IR 515107  und
DE 1 158 448 fur die Waren ,automobiles et leur parties” bzw. ,Automobile und
Teile davon® wurde inzwischen rechtskraftig durch das OLG Dusseldorf bzw. den
Bundesgerichtshof (Beschlisse vom 10. November 2022, | ZR 38/22 und
| ZR 39/22) festgestellt. Die Einlegung der Verfassungsbeschwerde hemmt die
Rechtskraft zunachst nicht, vielmehr erfolgt die Hemmung nur rickwirkend bei
Erfolg der Verfassungsbeschwerde (vgl. Schmidt in Anders/Gehle, ZPO, 82. Aufl.
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2024, § 705 Rn. 11 mit Verweis auf BVerfG NJW 1996, 1736). Daher kann
vorliegend jedenfalls von einem fortbestehenden Besitzstand in diesem Umfang

ausgegangen werden.

b) Auch von der Kenntnis des Beschwerdegegners von diesem Besitzstand ist ohne
Weiteres auszugehen. Im Hinblick auf die diversen Streitigkeiten zwischen den
Beteiligten kann angenommen werden, dass der Beschwerdegegner das
geschaftliche Handeln der Beschwerdefuhrerin auch im mafgeblichen Zeitpunkt
(vor) der Anmeldung der angegriffenen Marke (am 27. Dezember 2013) beobachtet
hat, beispielsweise zur Vorbereitung seines Loschungsantrags hinsichtlich der
Marke IR 910 752 am 14. November 2014. Im Ubrigen geniigt Kennenmiissen des

Besitzstands.

c) Eine bosglaubige Markenanmeldung aufgrund Stérung eines schutzwirdigen
Besitzstands kommt des Weiteren von vorneherein nur in Betracht, wenn eine mit
einem vorbenutzten Zeichen identische oder zum Verwechseln ahnliche Marke flr
identische oder verwechselbar ahnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet
wird (vgl. Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1117). Entgegen der
Auffassung der Beschwerdeflhrerin konnen insoweit die Grundsatze des
Sonderschutzes der bekannten Marke, bei dem Schutz Uber den
Ahnlichkeitsbereich der Waren- und Dienstleistungen hinaus gewahrt wird, nicht
ohne Weiteres auf die Prufung des absoluten Schutzhindernisses der bdsglaubigen

Markenanmeldung Ubertragen werden.

Wenn die Beschwerdefuhrerin weiter geltend macht, dass eine Waren- und
Dienstleistungsahnlichkeit nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH fur die
Annahme einer bésglaubigen Markenanmeldung gerade nicht zu fordern sei, so ist
zutreffend, dass die Annahme einer bdsglaubigen Markenanmeldung nicht auf die
Falle beschrankt ist, in denen ein gleiches oder ahnliches Zeichen fur gleiche oder
ahnliche Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Vielmehr konnen auch

andere tatsachliche Umstande gegebenenfalls schlissige und Ubereinstimmende
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Indizien fur den Nachweis einer Bosglaubigkeit des Anmelders darstellen (vgl.
EuGH a.a. O. Rn. 51 ff. — STYLO & KOTON; s. auch Rn. 48 ff., klarstellende
Auseinandersetzung mit der Entscheidung Lindt & Springli/Franz Hauswirth). Im
Rahmen der Fallgruppe der Stérung eines schutzwirdigen Besitzstands ist eine die
Verwechslungsgefahr begriindende Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
demgegenuber weiterhin zu prufen (vgl. EuGH a. a. O. - STYLO & KOTON; a. a. O.
— Lindt & Sprungli/Franz Hauswirth; Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 8 Rn. 1114 m. w. N.).

Eine (klangliche) Identitat bzw. die verwechselbare Ahnlichkeit der angegriffenen
Marke ,Testa Rossa“ zu den fur ,Automobile und Teile davon® bzw. ,automobiles et
leur parties benutzten Wort-/Bildmarken IR 515107 wund DE 1158 448

TestarosSsa st zu bejahen. Die angegrifiene Marke wurde auch zumindest
teilweise fur verwechselbar ahnliche Waren und Dienstleistungen angemeldet,
beispielsweise hinsichtlich einiger Waren der Klasse 12 wie Fahrrader,
Elektrofahrrader, E-Bikes, Elektrofahrzeuge etc. (vgl. BGH GRUR 2021, 724 —
PEARL/PURE PEARL; BPatG, Beschluss vom 15.7.2023, 29 W (pat) 65/20 —
MINI/Minisa). Der Waren- und Dienstleistungsvergleich und insbesondere auch die
aufgeworfenen Benutzungsfragen konnen jedoch im Einzelnen dahinstehen, weil

es an der weiteren Voraussetzung der Storungs- bzw. Behinderungsabsicht fehlt.

d) Auch wenn somit ein schutzwurdiger Besitzstand der Beschwerdeflhrerin an der
Bezeichnung ,Testarossa“ jedenfalls fur die Waren ,Automobile und Teile davon®
zugrunde zu legen und zudem davon auszugehen ist, dass der Beschwerdegegner
die (klanglich) identische Marke ,Testa Rossa“ in Kenntnis dieses Besitzstandes
teilweise, namlich (jedenfalls) hinsichtlich eines Teils der Waren der Klasse 12 wie
beispielsweise Fahrrader, fir verwechselbar ahnliche Waren angemeldet hat, so
kann jedoch bei Gesamtwurdigung der Umstande des Falles nicht mit hinreichender
Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschwerdegegner ungerechtfertigt mit
Stoérungs- oder Behinderungsabsicht in diesen Besitzstand eingegriffen hat. Daher

fehlt es an den weiteren, eine Bosglaubigkeit begrindenden Umstanden.
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aa) Die Anmeldung einer Marke in Kenntnis einer Vorbenutzung durch einen Dritten
ist nicht per se bdsglaubig, da das Markenrecht weder die Neuheit als
Schutzvoraussetzung noch ein Vorbenutzungsrecht Dritter kennt (vgl. Strobele in
Strobele/Hacker/Thiering, a.a.0., § 8 Rn. 1113). Eine bdsglaubige
Markenanmeldung aufgrund Storung eines schutzwirdigen Besitzstands setzt
daher voraus, dass die Anmeldung der jungeren Marke ohne rechtfertigenden
Grund und mit dem Ziel der Stérung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in
der Absicht, flr diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren, erfolgt (vgl.
Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1114 m. w. N.). Dabei ist als
Storung des Besitzstandes jeder ungerechtfertigte Eingriff in die Rechtsposition des
Vorbenutzers anzusehen (vgl. Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8
Rn. 1135). Ein Anmelder handelt jedoch nur dann bdsglaubig, wenn er die Marke
ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet hat. Diese Voraussetzung fehlt,
wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwurdiges Interesse an der Eintragung
der fraglichen Marke hat, also die Férderung der eigenen Wettbewerbssituation im
Vordergrund steht (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 48 - Lindt & Sprungli/Franz Hauswirth;
BGH GRUR 2012, 429 Rn. 11 — Simca).

bb) Eine Stérungs- oder Behinderungsabsicht kann vorliegend nicht angenommen

werden.

(1) Eine solche ergibt sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin
insbesondere nicht aus einer ,gezielt gegen Automobilhersteller gerichteten
unternehmerischen Logik“. Unstreitig hat der Beschwerdegegner diverse
Rechtsstreitigkeiten mit verschiedenen Automobilherstellern gefuhrt, in denen es
u.a. um die Verwendung von fur Fahrzeuge benutzten bekannten Marken fur
Modellautos ging. Des Weiteren wurde der Beschwerdegegner im Zusammenhang
mit diesen Rechtsstreitigkeiten auch in den Medien zitiert, unabhangig davon, ob er
nun selbst auf die Presse zugegangen sein sollte oder die Interviewfragen an ihn

herangetragen wurden.
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Diese Rechtsstreitigkeiten und AuRerungen konnen dem Beschwerdegegner
jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden und ziehen keinesfalls per se die
Bosglaubigkeit der vorliegenden Markenanmeldung nach sich. Dem
Beschwerdegegner kann insbesondere nicht vorgeworfen werden, dass er die
Beschwerdefuhrerin  oder andere Fahrzeughersteller grundlos oder in
rechtsmissbrauchlichem Umfang mit Rechtsstreitigkeiten Uberziehe bzw.
Uberzogen habe. Vielmehr ergibt sich aus dem von der Beschwerdefuhrerin im
Léschungsverfahren vor dem DPMA vorgelegten Zeitungsartikel mit einer
,Chronologie der Urteile” (Anlage rop 22), dass oftmals die Autohersteller ihrerseits
gegen den Beschwerdegegner gerichtlich vorgegangen sind. Zudem wurden die
Rechtsansichten des Beschwerdegegners mehrfach gerichtlich bestatigt, wie
beispielsweise in der Opel-Blitz II-Entscheidung des BGH (GRUR 2010, 726). Dass
der Beschwerdegegner vor Gericht nicht stets obsiegt hat, sondern mehrfach auch
unterlegen ist, wie die Beschwerdefuhrerin beispielsweise unter Vorlage der
Entscheidungen Anlagen rop 42 bis 44 (BIl. 86 ff. d. A.) vorgetragen hat, lasst das
Verhalten des Beschwerdegegners im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten
ebenfalls nicht als ,unangemessen® erscheinen. Dass ein Unternehmer eine von
ihm vertretende Rechtsauffassung gerichtlich durchsetzt bzw. durchzusetzen
versucht, kann ihm ohne Hinzutreten weiterer besonderer Umstande nicht in
anderem Zusammenhang — wie der vorliegenden Markenanmeldung — zum Vorwurf
gemacht werden. Auch, dass diese Rechtsstreitigkeiten in diversen AuRerungen
des Beschwerdegegners (beispielsweise in dem als Anlage rop 22 zum
Léschungsantrag vorgelegten Interview sowie in  Medienberichten im
Zusammenhang mit Verfallsverfahren vor dem Landgericht Dusseldorf gegen
Testarossa-Marken der Beschwerdefuhrerin, Anlagen rop 27 und 28 zum
Ldschungsantrag, sowie im Presseartikel Anlage rop 49, Bl. 160 ff. d. A.) auf eine
grundsatzlichere Ebene gehoben werden und teilweise unter namentlicher
Nennung der Beschwerdeflhrerin eine generelle Kritik an der Lizenzierungspraxis
von Fahrzeugherstellern gelbt wird, stellt kein Indiz fur eine markenrechtlich
relevante Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners dar, sondern ist im

Wirtschaftsleben und unter Bericksichtigung der Meinungsfreiheit ohne Weiteres
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hinzunehmen. Dies gilt auch, soweit der Beschwerdegegner diverse von der
Beschwerdefiihrerin angesprochene kritische AulRerungen getatigt hat und in den
Interviews bzw. Texten beispielsweise vom ,Stolz des Goliaths bei der
Autoindustrie® die Rede ist (Anlage rop 22 zum Loschungsantrag) oder ein
Pressetext die Uberschrift ,Der Mann, der Ferrari ausgetrickst hat* tragt sowie
hinsichtlich der Anmeldung von Testa Rossa-Marken durch den Beschwerdegegner
die Mutmal3ung enthalt ,Lust an Vergeltung diirfte dabei gewesen sein ..." (Anlage
rop 49, Bl. 160 d. A., Bl. 161 Rucks. d. A.) etc.

(2) Auch die von der Beschwerdefuhrerin angefuhrte fehlende Vorbenutzung des
Zeichens durch den Beschwerdegegner und die Argumentation, dass dieser ,ohne
Usurpation fremder Rechte® auf eine beliebige andere Kennzeichnung hatte
,2ausweichen” konnen, begrundet nicht die Bosglaubigkeit der
verfahrensgegenstandlichen Anmeldung. Wie ausgefuhrt kennt das Markenrecht
weder ein Vorbenutzungsrecht noch das Erfordernis der Neuheit. Zudem muss sich
der erforderliche generelle Benutzungswille nicht zwangslaufig auf eine
Verwendung der Marke durch den Markeninhaber selbst beziehen, sondern es
reicht auch die Absicht, eine Marke der Benutzung durch Dritte zuzufuhren. Aus
dem Vorgenannten ergibt sich, dass diese Argumentation der Beschwerdefuhrerin
kein ausreichendes Indiz fur eine Bosglaubigkeit des Beschwerdegegners

begrundet.

(3) Soweit die Beschwerdeflhrerin auf die von ihr geltend gemachte fortbestehende
Bekanntheit der unstreitig jedenfalls friher von ihr genutzten Bezeichnung
,1estarossa“ abstellt und der Auffassung ist, dass sich die Bosglaubigkeit des
Beschwerdegegners aus dem Aspekt der ,Usurpation einer bekannten Marke® bzw.
des ,parasitaren Schmarotzens® ergibt, so vermag dies auch im Rahmen der

Fallgruppe der Stérung des schutzwirdigen Besitzstands nicht zu Uberzeugen.

Dabei verkennt der Senat nicht, dass beim Aufgreifen vorbestehender

Bezeichnungen flur eigene Zwecke zwar in der Tat moglicherweise Vorteile gezogen
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werden konnen, die nicht auf eigenen Anstrengungen des Verwenders bzw.
Anmelders beruhen. So ruft die Bezeichnung ,Testarossa“ — ggf. ebenso wie z. B.
die Bezeichnung ,Carrera“ — beim Durchschnittsverbraucher Assoziationen an
Sport- bzw. Rennwagen, moglicherweise auch an eine besondere Qualitat etc.,
hervor und dies unter Umstanden auch in ganz anderem Warenzusammenhang.
Inwieweit dies der Fall ist und in welchem Mal3e eine Bekanntheit der Bezeichnung
.1estarossa® zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke tatsachlich
anzunehmen ist, kann an dieser Stelle offenbleiben. Denn derartigen
Konstellationen hat der Gesetzgeber in erster Linie durch das Instrument des
Sonderschutzes bekannter Marken gem. §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 MarkenG Rechnung getragen. Die Auffassung der Beschwerdefihrerin, dass
die Behinderungsabsicht keine Voraussetzung flr den Schutz ,der bekannten
Marke“ sei (unter Verweis auf BPatG, MarkenR 2015, 405, 407 — SUPER BAYERN)
und dass der Bekanntheitsschutz sich auch auf den Unahnlichkeitsbereich
erstrecke, kombiniert unzulassigerweise einerseits den Bekanntheitsschutz gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG bzw. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG und dessen
Voraussetzungen mit der Bosglaubigkeit der Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG a. F. als absolutem Schutzhindernis andererseits. Dass die
Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes — oder auch des Schutzes vor
Verwechslungsgefahr — vorliegen, ist namlich fir sich genommen und ohne
Hinzutreten weiterer besonderer Umstande fur die Annahme einer bosglaubigen
Markenanmeldung gerade nicht ausreichend. Auf die Ausfihrungen oben unter Ziff.
IV. 1. b) cc) (2) wird verwiesen. Dementsprechend sind fir eine bdsglaubige
Markenanmeldung aufgrund Stérung eines schutzwtrdigen Besitzstands Uber den
Besitzstand und dessen (gewisse) Bekanntheit hinaus weitere Anhaltspunkte fur
eine Bosglaubigkeit zu fordern.

Besondere, die Bdsglaubigkeit der Anmeldung begriindende Umstande kdnnen
beispielsweise angenommen werden, wenn uber die Anmeldung einer (friher)
bekannten Marke Dritte nicht nur an der Nutzung der Bezeichnung selbst gehindert

werden sollen, sondern beispielsweise ein Ersatzteilgeschaft als solches vollstandig
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zugunsten des Markeninhabers monopolisiert werden soll (vgl. BPatG GRUR 2020,
1206 — Hassia). Derartige Umstande sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich. Es
liegen auch keinerlei Anhaltspunkte dafir vor, dass der Beschwerdegegner im
Rahmen des behaupteten kinftigen Lizenzgeschafts Uber die Verwendung der
Bezeichnung ,Testa Rossa“ hinaus unter dem Gesichtspunkt der ,Kontinuitat* eine
besondere Bezugnahme auf die Beschwerdefuhrerin und die von dieser
garantierten Qualitat beabsichtigt. Bei den im vorliegenden Verfahren diskutierten
Verwendungen der Marke ,Carrera“ fur diverse Waren wie beispielsweise
Gartenartikel sind derartige Bezugnahmen jedenfalls, soweit ersichtlich, nicht
erfolgt. In diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob und inwieweit die in der
mundlichen Verhandlung vorgelegten Entwlrfe von Rasierapparaten, wie von der
Beschwerdefuhrerin vorgetragen, an Rennwagen erinnern koénnten, da eine
derartige Assoziation inhaltlich keine Uber die Verwendung der Bezeichnung
Jestarossa® hinausgehende gedankliche Verbindung zur Beschwerdefuhrerin

hervorrufen wiirde.

Die von der Beschwerdefuhrerin angefuhrte Bekanntheit der Marke ,Testarossa“ fur
Sportwagen vermag die Bosglaubigkeit auch unter Berucksichtigung der weiteren
von der Beschwerdefuhrerin vorgebrachten Aspekte (s. auch vorstehend Ziff. 1. und
nachfolgend Ziff. 3. f.) nicht zu begrinden. Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem
Verweis der Beschwerdefuhrerin auf die Ausfuhrungen des OLG Dusseldorf (vgl.
S. 14 des Urteils 1-20 U 131/17, Bl. 119 d. A.). Zwar hat das OLG dort ausgefuhrt,
dass ,die wohl immer noch bekannte Lo6schungsmarke wohl auch in dem Bereich,
fur den sie flir verfallen erklart worden ist, von Dritten nicht benutzt werden“ kdnne.
Diese Passage dient jedoch lediglich der Begriundung der Kostenentscheidung des
OLG, ist vage formuliert (,wohl“) und nicht naher erlautert. Sie entfaltet keine
Bindungswirkung und vermag bei der vorliegend erforderlichen Abwagung kein

anderes Ergebnis nach sich zu ziehen.

(4) Im Rahmen der Abwagung der relevanten Umstande des Falles kann selbst im

Falle des Vorliegens eines schutzwirdigen Besitzstandes der Beschwerdeflhrerin
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sowie bei Annahme der Bekanntheit der Marke ,Testarossa“ nicht mit der
erforderlichen Sicherheit von einer Anmeldung der angegriffenen Marke mit dem
Ziel der Stérung dieses Besitzstandes ausgegangen werden. Vielmehr kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Anmeldung in erster Linie fur die eigene

wirtschaftliche Tatigkeit, namlich ein kunftiges Lizenzgeschaft, erfolgte.

3. Eine boswillige Anmeldung der Marke in der Absicht des zweckwidrigen
Einsatzes ihrer Sperrwirkung als Mittel im Wettbewerbskampf kann ebenfalls nicht

angenommen werden.

Die Bewertung einer Anmeldung als bdsglaubig erfordert eine umfassende
Gesamtabwagung aller Umstande des Einzelfalles, wobei die Absicht, die Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige
Beweggrund der Markenanmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese
Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 -
AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn.23 — EROS).

Aus den zu berlcksichtigen objektiven Umstanden kann im Rahmen der
durchzufihrenden Gesamtbewertung dieser Gesichtspunkte vorliegend nicht mit
der fur eine Loéschung erforderlichen Sicherheit auf die subjektive
Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners geschlossen werden (vgl. BGH
GRUR 2009, 780 Rn. 18 — lvadal).

a) Eine Absicht des zweckwidrigen Einsatzes der Marke ergibt sich insbesondere
nicht aus den Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin zur offentlichen Kritik des
Beschwerdegegners an den aus seiner Sicht unberechtigten Lizenzforderungen der
Automobilbranche, dem Aufruf zur ,Missachtung“ der Markenrechte der
Beschwerdefuhrerin und der nach dem Vortrag der Beschwerdeflhrerin
beabsichtigten Ausnutzung der Mediendffentlichkeit fur eigene Geschaftszwecke.
Wie bereits oben unter Ziff. 2. ausgefuhrt, ist es fur sich genommen legitim zu

versuchen, seine Rechtsansichten vor Gericht durchzusetzen und dies auch in der
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Offentlichkeit zu kommunizieren. Gerade weil sich bei der rechtlichen Bewertung
der Lizenzpraxis der Automobilbranche durchaus diskussionswurdige Rechtsfragen
stellen, kann die Position des Beschwerdegegners nicht ohne Weiteres als Indiz flur
seine ,Bdsglaubigkeit” gebrandmarkt werden. Zudem zeigt die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs zur Verwendung von Marken(logos) im Bereich der Modell-
bzw. Spielzeugbranche, dass die Verwendung bekannter Marken der Autohersteller
durch Dritte oftmals gerade nicht als unlauter zu werten ist (vgl. BGH GRUR 2024,
1033 Rn. — VW Bulli; GRUR 2023, 808 Rn. 24 ff. — Dachser; GRUR 2010, 726 —
Opel-Blitz Il). Vor diesem Hintergrund resultiert ein beabsichtigter zweckwidriger
Einsatz der Marke im Wettbewerb entgegen der Auffassung der
Beschwerdefuhrerin auch nicht aus dem Aspekt einer Umgehung des
Lizenzgeschafts der Beschwerdeflhrerin, auch wenn die angegriffene Marke fur
eine Vielzahl weiterer Waren neben den Modellfahrzeugen Schutz genief3t und —
wie die Beschwerdefuhrerin zu Recht ausgefuhrt hat — auch im Rahmen der
Nutzung flr Modellfahrzeuge Lizenzen erforderlich und zweckmafig sein kdnnen,
wie beispielsweise fur die zusatzliche Nutzung einer Marke auf einer Verpackung

etc.

b) Des Weiteren hat der Beschwerdegegner, wie oben unter Ziff. 1. ausgefuhrt, zur
eigenen Benutzungsabsicht hinsichtlich der angegriffenen Marke vorgetragen,
wenn auch im Rahmen eines beabsichtigten Lizenzgeschafts. Zwar steht eine
eigene Benutzungsabsicht des Beschwerdegegners der Annahme einer
bdsglaubigen Markenanmeldung nicht von vorneherein entgegen, sie ist jedoch ein
bei der Gesamtwulrdigung zu berlcksichtigender Aspekt. Der Beschwerdefuhrer
verfolgt mit seiner Anmeldung moglicherweise das Ziel, bei einer kunftigen
Verwendung fur die diversen beanspruchten Waren — ggf. auch im Wege der
Lizenzierung — von einer (friheren) Bekanntheit der Bezeichnung ,Testarossa“
insbesondere fur Sport-/ bzw. Rennautos zu profitieren. Dies stellt aber keinen
zweckwidrigen Einsatz der Marke dar, vielmehr beabsichtigt er damit einen Einsatz
der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis. Einem solchen

Zunutze-Machen der Investitionen eines (frGheren) Markeninhabers kann im
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Einzelfall durch Geltendmachung relativer Schutzhindernisse entgegengetreten
werden, sofern deren Voraussetzungen vorliegen; fur die Annahme eines
bdsglaubigen Verhaltens ist das Profitieren vom guten Ruf einer — auch einer friiher
oder fur andere Waren und Dienstleistungen genutzten — Marke bzw. Bezeichnung

eines Dritten ohne Hinzutreten weiterer Umstande nicht ausreichend.

c) Bei objektiver Wirdigung samtlicher Gesichtspunkte, und zwar sowohl der
eigenen Benutzungsabsicht als auch der weiteren vorgenannten Umstande, kann
nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das
Verhalten des Beschwerdegegners in erster Linie auf die Beeintrachtigung der
wettbewerblichen Entfaltung der Beschwerdefuhrerin und gegebenenfalls weiterer
Wettbewerber und nicht mafigeblich auf die Férderung des eigenen Wettbewerbs

gerichtet war.

4. Auch die Uber die vorgenannten, nicht abschliefenden Fallgruppen hinaus
erforderliche Gesamtwurdigung aller Umstande vermag vorliegend die Annahme

einer bosglaubigen Markenanmeldung nicht zu begrunden.

a) Im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwagung auch aul3erhalb der unter Ziff.
1. bis 3. dargestellten Fallgruppen unter Berlcksichtigung samtlicher Umstande des
Falles, wie u. a.

- des zumindest teilweise anzunehmenden schutzwurdigen Besitzstands der
Beschwerdefuhrerin jedenfalls hinsichtlich der Waren ,Automobile und Teile
davon®,

- der im Verhaltnis hierzu teilweise zu bejahenden Warenahnlichkeit
beispielsweise von in Klasse 12 angemeldeten Waren,

- der (mindestens friheren) Bekanntheit und des ,guten Rufs“ der
Bezeichnung ,Testarossa“ als Teil des von der Beschwerdefuhrerin so

bezeichneten ,Mythos Ferrari,
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- der hieraus dem Beschwerdegegner entstehenden Vorteile bei einer
Verwendung der Bezeichnung fur die zugunsten der angegriffenen Marke
registrierten Waren,

- der geltend gemachten ,Branchennahe“ dieser Waren zu einem
Lizenzvertragsgeschaft der Beschwerdefuhrerin  mit  Fanartikeln,
Lifestyleartikeln, Spielzeug- und Modellautos,

- des gesamten Anmeldeverhaltens des Beschwerdegegners,

- der Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten und der AuRerungen des
Beschwerdegegners in den Medien,

- der vom Beschwerdegegner gefuhrten (Rechts-) Streitigkeiten auch mit
anderen Marktteilnehmern, insbesondere weiteren Automobilherstellern wie
Porsche,

sowie

- der (vorgetragenen und weitgehend bestrittenen) beabsichtigten Nutzung
der Marke durch den Beschwerdegegner fur diese Waren vor allem Uber
Lizenzen,

- derinsoweit nachvollziehbaren jedenfalls theoretischen Nutzungsmoglichkeit
der angegriffenen Marke u. a. Uber ein Lizenzgeschaft,

- der teilweisen Erfolge der vom Beschwerdegegner geflihrten
Rechtsstreitigkeiten,

- der Nutzung der Bezeichnung ,Testarossa“ auch durch Dritte und der

insoweit anscheinend moglichen Koexistenz,

und aller weiteren, einschliel3lich der oben bei der Prifung der Fallgruppen bereits
aufgefuhrten Umstande kann eine Bosglaubigkeit der vorliegenden
Markenanmeldung nicht festgestellt werden.

Das Verhalten des Beschwerdegegners kann unter Berlcksichtigung der
Gesamtumstande des Einzelfalls nicht mit dem  Unwerturteil der
Rechtsmissbrauchlichkeit oder Sittenwidrigkeit belegt werden. Mit der Anmeldung

verfolgt der Beschwerdegegner eine — nicht zu missbilligende — unternehmerische
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Logik, da sowohl die Nutzung der angegriffenen Marke im Rahmen eines
Lizenzgeschafts fur ganz verschiedene Waren als auch eine Nutzung fur
Spielwaren und insbesondere fur Modellspielzeug im Rahmen des eigenen
Geschaftsbetriebs der X ... AG wirtschaftlich nachvollziehbar und sinnvoll ist. Dies
gilt auch unter Berucksichtigung seiner weiteren Markenanmeldungen und seiner
Rechtsstreitigkeiten mit Automobilherstellern, in denen seine Rechtsansichten
jedenfalls teilweise von der Rechtsprechung gebilligt wurden, insbesondere seine
Auffassung zu einer unter bestimmten Umstanden zulassigen Nutzung von Marken
bekannter Fahrzeughersteller fur Modellautos (vgl. BGH GRUR 2010, 726 — Opel-
Blitz Il). Die hochstgerichtliche Rechtsprechung zu dieser Thematik (vgl. auch BGH
GRUR 2024, 1033 Rn. — VW Bulli; GRUR 2023, 808 Rn. 24 ff. — Dachser) spricht
vielmehr gerade gegen die Bdsglaubigkeit der vorliegenden Markenanmeldung,
soweit diese Schutz beispielsweise fur Modellfahrzeuge beansprucht. Soweit die
Beschwerdefuhrerin unter Zitat einer Entscheidung des OLG Frankfurt a. M.
(BeckRS 2014, 4648 = WRP 2014, 480 f.; Bl. 256 d. A.) der Auffassung ist, dass bei
Markenagenturen bzw. Lizenzgebern ein nachvollziehbares wirtschaftliches
Gesamtkonzept bei der Markenanmeldung erforderlich sei, so kann dies im Hinblick
auf die geltende Benutzungsschonfrist nicht in dieser Allgemeinheit gefordert
werden. Im Ubrigen lagen in dem Verfahren Indizien vor, die darauf hindeuteten,

dass die Anmeldung zur Erzielung von Schadensersatzforderungen erfolgte.

Die Tatsache, dass der Beschwerdefuhrer von einer moglicherweise
fortbestehenden Bekanntheit der Marke ,Testarossa“ profitieren konnte,
widerspricht dabei nicht den markenrechtlichen Grundsatzen, da ein
fortbestehender Schutz von Marken grundsatzlich deren fortdauernde Benutzung
erfordert und der Schutz auch von (friher) bekannten Marken ohne besondere, die
Unbilligkeit begrindende Tatsachen nicht unter Umgehung der gesetzlichen
Regelungen zur Benutzung — vor allem nicht zeitlich unbegrenzt — Gber das absolute
Schutzhindernis der bodsglaubigen Markenanmeldung fortgeschrieben werden
kann. Sofern die Beschwerdefuhrerin der Auffassung ist, dass sie ihre , Testarossa“-

Marken rechtserhaltend benutzt und soweit dies auch im Rahmen der
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Verfallsverfahren bestatigt wurde, steht es ihr frei, im Wege von Widersprichen
(bzw. der Weiterverfolgung der erhobenen Widerspruche) oder Verletzungsklagen
gegen den Beschwerdegegner vorzugehen. Ebenso ist ein Interesse der
Beschwerdefuhrerin an einer mdglichen ,Neuauflage“ der Testarossa-Modellreihe
im Rahmen des Verwechslungs- bzw. Bekanntheitsschutzes zu prufen, rechtfertigt
jedoch auch bei Betrachtung der weiteren Umstande des Falls nicht die Annahme

der Bosglaubigkeit des Beschwerdefuhrers.

b) Dass bei Bewertung der Umstande des Falles eine bdsglaubige
Markenanmeldung nicht angenommen werden kann, gilt auch unter
Berucksichtigung des Vortrags der Beschwerdeflhrerin hinsichtlich vorvertraglicher
Beziehungen zwischen den Beteiligten, insbesondere dem vorgetragenen
erfolglosen Versuch des Beschwerdegegners, eine Lizenz von der
Beschwerdefuhrerin zu erhalten. Diesbezuglich wurde zwischen den Beteiligten,
auch in der mindlichen Verhandlung vom 25. September 2024, diskutiert, inwieweit
der Beschwerdegegner mit der als Anlage rop 52 vorgelegten E-Mail vom
9. August 2011 eine Freilizenz fur sein Unternehmen X ... AG (Cartronic) bzw. im
eigenen Interesse fur einen chinesischen Geschaftspartner angefragt habe oder er
lediglich eine Lizenzanfrage fur einen Dritten weitergeleitet habe, und ob es sich bei
den Anlagen BDR 21 (BIl. 389 d. A.) und rop 52 (Bl. 300 Rcks. d. A.) um einen
einheitlichen Vorgang handele. Unabhangig von diesen Fragen gibt es jedoch keine
konkreten  Anhaltspunkte, die dafur sprechen, dass die vorliegende
Markenanmeldung ein ,Revancheakt® fur eine abschlagig beschiedene
Lizenzanfrage darstellt. Insbesondere ist der Hinweis auf vom Beschwerdegegner
erstrittene Urteile zur Nutzung von Marken fur Spielzeug- und Modellautos in der E-
Mail rop 52, bei der es um eine entsprechende Lizenzanfrage ging, weder vom

Inhalt her noch vom Ton als unangemessen oder gar ,bedrohlich® zu qualifizieren.

c) Eine andere Bewertung ist schlieBlich nicht vorzunehmen im Hinblick auf die
Auffassung der Beschwerdefuhrerin, dass die deutsche Rechtsprechung zur

bdsglaubigen Markenanmeldung und insbesondere die in der deutschen
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Spruchpraxis entwickelten Fallgruppen mit der aktuellen Rechtsprechung des
EuGH zur Bosglaubigkeit nicht im Einklang stinden, da nach der Rechtsprechung
des EuGH eine bodsglaubige Markenanmeldung auch im Falle einer
funktionswidrigen Anmeldung anzunehmen sei, bei der nicht auf schadliche
Wirkungen in Bezug auf Dritte abzustellen sei, sondern das erforderliche subjektive
Element bereits in der Absicht der funktionswidrigen Nutzung liege.

Der Senat teilt die Auffassung der Beschwerdeflhrerin, dass die deutsche
Rechtsprechung insoweit mit derjenigen des EuGH nicht in Einklang stehe, bereits
deshalb nicht, weil die in der deutschen Spruchpraxis herausgebildeten Fallgruppen
nicht abschlieRend sind und die Berucksichtigung weiterer, von den vorgenannten
Fallgruppen moglicherweise nicht ausreichend erfasster Umstande im Rahmen der
abschlieBRenden Gesamtabwagung erfolgt. Die Voraussetzungen fur eine
bosglaubige Markenanmeldung wurden eingangs dargelegt. Eine solche ist
anzunehmen, wenn die Anmeldung rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig erfolgt.
Dieses Unwerturteil setzt auch ein subjektives Element voraus, namlich eine
Behinderungsabsicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv (vgl. EuGH a. a. O. Rn.
52 — STYLO & KOTON; BGH GRUR 2009, 780 Ivadal). Dass ein derartiges
unlauteres Motiv Voraussetzung fur die Annahme einer bdsglaubigen
Markenanmeldung ist, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des Schutzhindernisses
,b0sglaubig angemeldet”. Hierzu hat der EuGH in seinen vergleichsweise aktuellen
Entscheidungen Stylo & Koton sowie Sky ua/Gesellschaften SkyKick ausgeflhrt,
dass bei der Auslegung des Begriffs ,bosglaubig“ neben dem Umstand, dass er in
seiner ublichen Bedeutung im gewodhnlichen Sprachgebrauch eine unredliche
Geisteshaltung oder Absicht voraussetzt, der besondere markenrechtliche Kontext,
namlich der des Geschaftslebens, zu berucksichtigen sei, und dass der
Nichtigkeitsgrund der bdsglaubigen Markenanmeldung Anwendung finde, wenn
sich aus schlussigen und Ubereinstimmenden Indizien ergebe, dass der Inhaber
einer Marke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht habe, sich
in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer

den redlichen Handelsbrauchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu
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schaden, oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein
ausschlie3liches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehdrenden
Zwecken — unter anderem der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe — zu
verschaffen (vgl. EuGH GRUR 2020, 288 Rn. 74 f. — Sky ua/Gesellschaften
SkyKick; GRUR-RS 2019, 20743 Rn. 45 f. — STYLO & KOTON).

In diesen Entscheidungen stellt der EuGH den markenrechtlichen Kontext des
Geschaftslebens sowie die Herkunftsfunktion der Marke besonders heraus. Die
Frage, inwieweit eine Anmeldung mit Benutzungswillen erfolgte, also mit dem
Willen, die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion, der Herkunftsfunktion, zu
benutzen, wurde jedoch in der Rechtsprechung bereits in der Vergangenheit im
Rahmen der Prufung der Bdsglaubigkeit berlcksichtigt. Die vorstehend zitierten
Ausfuhrungen des EuGH in seinen aktuellen Entscheidungen Stylo & Koton sowie
Sky ua/Gesellschaften SkyKick stellen insoweit eine Klarstellung, nicht aber eine
Anderung der Rechtsprechung dar. In den Ausfihrungen des EuGH ist
insbesondere auch keine Abkehr von dem stets geforderten subjektiven Element,
insbesondere der Behinderungsabsicht, zu sehen. Vielmehr ist eine
Behinderungsabsicht gerade auch in Fallen des fehlenden generellen
Benutzungswillens zu fordern (vgl. Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a.a. 0. § 8
Rn. 1093). Es ist nicht ersichtlich, dass der EuGH von diesem Kriterium Abstand
nehmen wollte. Soweit die Beschwerdefuhrerin der Auffassung ist, dass sich aus
den aktuellen Urteilen des EuGH ergebe, dass eine bosglaubige Markenanmeldung
auch im Falle einer funktionswidrigen Anmeldung anzunehmen sei, bei der es nicht
auf schadliche Wirkungen in Bezug auf Dritte ankomme und bei der das subjektive
Element in der Absicht der funktionswidrigen Nutzung liege, so kann dem in der
Form nicht gefolgt werden. Denn wenn der EuGH auf die ,Absicht, sich ohne Bezug
zu einem konkreten Dritten ein ausschlieBliches Recht zu anderen als zu den zur
Funktion einer Marke gehérenden Zwecken zu verschaffen abstellt (vgl. EuGH
GRUR 2020, 288 Rn. 74 f. — Sky ua/Gesellschaften SkyKick; GRUR-RS 2019,
20743 Rn. 45 f. — STYLO & KOTON), erteilt er nicht dem Kriterium der

Behinderungsabsicht eine Absage in Fallen der von der Beschwerdefuhrerin so
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bezeichneten ,funktionswidrigen Anmeldung®, sondern er erklart lediglich einen
Bezug zu einem ,konkreten® Dritten fur nicht erforderlich. Dies wurde jedoch auch
bislang in der deutschen Spruchpraxis so gesehen, beispielsweise im Rahmen der
Fallgruppe der Spekulationsmarke, bei der keine Behinderung einer konkreten

Person bei der Anmeldung bezweckt sein muss.

Die deutsche Spruchpraxis und die aktuellen Definitionen des EuGH stimmen daher
inhaltlich Uberein (so auch Strobele in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn.
1061 a. E.).

Selbst wenn man als weitere Fallgruppe der bosglaubigen Markenanmeldung auf
eine von einer Behinderungsabsicht unabhangige, von der Beschwerdefihrerin so
benannte ,funktionswidrige Anmeldung” abstellen wirde, wirde dies vorliegend
nicht zur Annahme einer bosglaubigen Markenanmeldung fuhren, da die vom
Beschwerdegegner geplante Verwendung der Marke im Wege der Lizenzierung
nicht als funktionswidrig anzusehen ist. Vielmehr stehen derartige — zum Zeitpunkt
der Anmeldung moglicherweise auch nur vage — Plane einer kinftigen Lizenzierung
mit den markenrechtlichen Grundsatzen im Einklang, weil eine Marke auch im Falle
ihrer Lizenzierung entsprechend ihrer Hauptfunktion, namlich der Herkunftsfunktion,
benutzt wird, und zugleich das Fehlen konkreter Plane im Zeitpunkt der Anmeldung
mit dem System der funfjahrigen Benutzungsschonfrist korreliert und im konkreten
Fall im Hinblick auf die andauernden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten
nachvollziehbar ist. Dementsprechend kann auch nach der Rechtsprechung des
EuGH die Bosglaubigkeit eines Markenanmelders nicht auf der Grundlage der
bloRen Feststellung angenommen werden, dass der Anmelder bei der Anmeldung
keinen Geschaftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und

Dienstleistungen entsprach (vgl. EuGH a. a. O. — Sky ua/Gesellschaften SkyKick).

Somit ist alleine die Ausnutzung der Wertschatzung des alteren Zeichens fur die
Annahme der Bosglaubigkeit ohne Hinzutreten besonderer Umstande nicht

ausreichend und begrindet auch nicht unter dem Gesichtspunkt des
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.1 rittbrettfahrens® als Untergruppe einer von der Beschwerdefuhrerin so
bezeichneten Fallgruppe der ,funktionswidrigen Anmeldung® die Bosglaubigkeit der

Markenanmeldung.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner eine vormals
zugunsten der Beschwerdefuhrerin geschutzte Bezeichnung, die diese jedenfalls
fur die Ware ,Automobile und Teile davon® weiterhin rechtserhaltend nutzt, fur eine
Vielzahl von zu den vorgenannten Waren teilweise ahnlichen, teilweise unahnlichen
Waren und Dienstleistungen angemeldet hat, um von der (frGheren oder auch
fortdauernden) Bekanntheit der Marke zu profitieren und ohne jedenfalls fur die weit
uberwiegende Zahl der Waren und Dienstleistungen im Zeitpunkt der Anmeldung
bereits konkrete Verwertungshandlungen geplant zu haben. Uber diese Umstande
hinaus sind jedoch nach Auffassung des Senats weitere, die Bosglaubigkeit
begrindende Umstande erforderlich, die das Unwerturteil der bosglaubigen
Markenanmeldung rechtfertigen und dieses absolute Schutzhindernis qualitativ von
blo relativen Schutzhindernissen abgrenzen. Derartige besondere Umstande
konnten vorliegend, wie ausgefuhrt, nicht mit der fur eine Nichtigerklarung der
angegriffenen Marke erforderlichen Sicherheit festgestellt werden.

Dies geht zu Lasten der Beschwerdeflhrerin als Ldschungsantragstellerin, die
insoweit die Feststellungslast trifft (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 — Rocher-
Kugel). Soweit die Beschwerdefuhrerin von einer Darlegungslast des
Beschwerdegegners hinsichtlich der Absicht einer (zukunftigen) funktionsgerechten
Benutzung ausgeht und wohl auch von seiner ,Beweislast” bzw. Feststellungslast
und insoweit auf diverse Entscheidungen des EuGH verweist, so betreffen diese
abweichende Fallkonstellationen, namlich Fragen der rechtserhaltenden Benutzung
in Verfallsverfahren (EuGH GRUR 2020, 1301 — testarossa; GRUR 2022, 573 —
Maxxus/Globus; BGH GRUR 2021, 736 — Stella) bzw. den Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung im Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter
Schutzhindernisse (EuGH GRUR 2014, 776 — Farbmarke Rot). Insbesondere wollte

auch der BGH trotz der allgemein gehaltenen Formulierungen in seiner
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Entscheidung NJW-Orange seine Rechtsprechung zur Feststellungslast im
Loschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren wohl nicht generell, sondern nur fur den
konkreten Fall der Verkehrsdurchsetzung andern (vgl. BGH, GRUR 2021, 1526 Rn.
38 — NJW-Orange mit Verweis auf EUGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 ff. — Farbmarke
Rot; Miosga in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 563 Rn. 62 a. E.). Hinsichtlich
der Anforderungen an die Absicht der kinftigen Benutzung bzw. an den
diesbeziiglichen Vortrag wird im Ubrigen auf die Ausfiihrungen unter Ziff. IV. 1. b)

bb) (3) verwiesen.

6. Nachdem im Rahmen der Gesamtwurdigung aller Umstande (s. o. Ziff. 4.) eine
fortbestehende Bekanntheit der Marke Testarossa zum Anmeldezeitpunkt sowie
des Vertriebs von Merchandising- und Lifestyle-Artikeln unter der Marke Ferrari als
wahr unterstellt wurden, war die Einvernahme des in der mundlichen Verhandlung
angebotenen Zeugen der Beschwerdefuhrerin zu diesem Vertrieb sowie zur

Vergabe eines ,Testarossa-Award® bereits aus diesem Grunde entbehrlich.

V. Die zulassige, gegen die Kostenentscheidung im angegriffenen Beschluss
gerichtete Beschwerde des Beschwerdegegners und Beschwerdeflhrers zu 2 bleibt

ebenfalls ohne Erfolg.

In markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA tragt gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG
grundsatzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das DPMA kann
jedoch gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens
einschlieBlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur
zweckentsprechenden Wahrung der Anspriche und Rechte notwendig waren,
einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden bedarf es stets
besonderer Umstande. Solche von der Norm abweichenden Umstande sind
insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten
vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist; dies wird

regelmaldig im Falle eines bdsglaubig erwirkten Registerrechts angenommen (vgl.
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Meiser in: Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13, Rn. 19 zu der parallelen
Vorschrift des § 71 Abs. 1 MarkenG fur das Beschwerdeverfahren). Vorliegend sind
derartige besondere Umstande nicht gegeben, da eine Bdsglaubigkeit gerade nicht
festgestellt werden konnte, andererseits aber auch der Ldéschungsantrag der
Beschwerdefuhrerin nicht von vorneherein offenkundig unbegrindet war (vgl.
Meiser in: Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 21). Auf die umfangliche
Diskussion der Aspekte des vorliegenden Falles in den vorstehenden Ausflhrungen
wird verwiesen. Auch die Tatsache, dass der Loschungsantrag erst zeitlich nach
der Einlegung von Widerspriuchen gestellt wurde, belegt nicht, dass die
Beschwerdefuhrerin den Beschwerdegegner lediglich mit Kosten belasten und

unter Druck setzen wolle.

VI. Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden auf einen der
Beteiligten nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG liegen ebenfalls nicht vor. Auf die

Ausflhrungen unter Ziff. V. wird verwiesen.

VII. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 83 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
Alt. 1 MarkenG zugelassen, da Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung zu
klaren sind und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Fortbildung des

Rechts erforderlich ist.

Im vorliegenden Verfahren stellen sich verschiedene Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung, insbesondere zu maoglichen Entwicklungen bei der
Auslegung des Begriffs der Bdsglaubigkeit, zum Verhaltnis des Schutzhindernisses
der bosglaubigen Markenanmeldung zum Sonderschutz bekannter Marken und zur
Feststellungslast im Loschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren.

Demgegenuber sieht der Senat von einer Vorlage des Verfahrens an den EuGH ab.
Gem. Art. 267 Abs. 1 b), Abs. 2 AEUV kann ein Gericht eines Mitgliedstaats eine
Vorabentscheidung des EuGH uber die Auslegung u. a. von Richtlinien (EU)

herbeifihren, indem es ihm eine entsprechende Frage vorlegt, wenn das Gericht
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diese zum Erlass seiner Entscheidung fur erforderlich halt. Es ist gem. Art. 267
Abs. 3 AEUV zur Anrufung des EuGH nur dann verpflichtet, wenn seine
Entscheidung nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts
angefochten werden kann. Dies ist hier nicht der Fall, da der vorliegende Beschluss

mit der Rechtsbeschwerde anfechtbar ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwaltin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber Lachenmayr-Nikolaou Posselt
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