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BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS

vom
11. September 2025

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 30 2013 070 212

Der |. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. September 2025 durch (...)

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 15. Januar 2025 an Verkiindungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats
(Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurlickgewiesen.

Griinde

1 A. Die Antragstellerin ist 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 "512 TR" und von 1994
bis 1996 den Sportwagen "F 512 M" produziert. Insgesamt wurden mehr als 7.000 Modelle der Serie gebaut.
Der Markeninhaber ist Vorstand der A.  AG und seit etwa 50 Jahren in der Spielzeug- und Modellautobranche
unternehmerisch tatig.

2 Seit Jahrzehnten finden juristische Auseinandersetzungen insbesondere wegen Lizenzforderungen auf-
grund der Wiedergabe von Herstellermarken auf Modellspielzeug zwischen dem Markeninhaber - teilweise
gemeinsam mit dem D. V. der S. e.V. und anderen Herstellern von Spielzeug- und Modellautos - auf der einen
Seite und Automobilherstellern auf der anderen Seite statt.

3 Fur die Antragstellerin ist die IR-Wortmarke Nr. 910 752 "TESTAROSSA" mit Zeitrang vom 17. Oktober 2006
fur Waren der Klassen 12 und 28 eingetragen, die unter anderem in der Europaischen Union Schutz genief3t.
Auf zwei Léschungsantrage des Markeninhabers wegen Verfalls vom 14. November 2014 hinsichtlich Waren
der Klasse 28 und vom 7. September 2015 hinsichtlich Waren der Klasse 12 hat das Amt der Europaischen
Union fir geistiges Eigentum (EUIPO) die Marke IR 910 752 mit Benennung der Europaischen Union in der
Beschwerdeinstanz fir samtliche Waren geldscht. In beiden Verfahren hat die Antragstellerin Klage zum Ge-
richt der Europaischen Union erhoben mit dem Ziel des Fortbestands des Markenschutzes fir die Waren der
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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 mundlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht noch nicht entschieden.

4 Die Antragstellerin ist auRerdem Inhaberin zweier "TESTAROSSA" Wort-Bild-Marken, gegen die der Mar-
keninhaber im Jahr 2015 ebenfalls L6schungsantrage wegen Verfalls gestellt hat, namlich der deutschen Wort-
Bild-Marke Nr. 1158448 mit Zeitrang vom 22. Juli 1986 und der international registrierten Wort-Bild-Marke IR
Nr. 515 107 mit Zeitrang vom 22. Juli 1987, die jeweils fiir Waren der Klasse 12 eingetragen wurden. Die nach
Widerspruch der Antragstellerin erhobenen, auf Schutzentziehung beziehungsweise auf Einwilligung in die
Léschung dieser Marken erhobenen Klagen des Markeninhabers sind - nachdem das Berufungsgericht Vor-
abentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europaischen Union gerichtet und dieser hierliber entschie-
den hat (EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 = WRP 2021, 29 -
Ferrari [testarossa]) - hinsichtlich der Wort-Bild-Marke IR Nr. 515 107 fiir die Waren in Klasse 12 "automobiles
et leur parties" (OLG Dusseldorf, Urteil vom 24. Februar 2022 - 20 U 131/17, juris) und hinsichtlich der Wort-
Bild-Marke Nr. 1158448 fiir die Waren in Klasse 12 "Automobile und Teile davon" (OLG Diisseldorf, Urteil vom
24. Februar 2022 - 20 U 132/17, juris) rechtskraftig abgewiesen worden.

5 Der Markeninhaber ist Inhaber der am 27. Dezember 2013 angemeldeten und seit dem 2. Marz 2015 unter
der Nr. 30 2013 070 212 eingetragenen deutschen Wortmarke "Testa Rossa", um die es im vorliegenden
Verfahren geht (nachfolgend als "angegriffene Marke" bezeichnet), die fir folgende Waren Schutz genief3t:

Klasse 7: Elektrische Bohnergerate; elektrische Bohnermaschinen; elektrische Bohnerapparate; elektrische Bohrmaschi-
nen; Brotschneidemaschinen; Blgelmaschinen; Dynamos flr Fahrrader; Gemiise-Raspelmaschinen; nicht handbetrie-
bene Handwerkzeuge; Hochdruckreiniger; nicht handbetriebene Kaffeemihlen; Kettensagen; Klebepistolen; elektrische
Kichenmaschinen; Staubsaugerschlauche; Staubsaugerzubehér zum Verspriihen von Duftstoffen und Desinfektionsmit-
teln; Waschapparate; Waschewaschmaschinen; Waschmaschinen; Waschanlagen fiir Fahrzeuge; Mdll-Zerkleinerer;
elektrische Zerkleinerungsgerate fir den Haushalt; Zentrifugen;

Klasse 8: Nicht elektrische Handwerkzeuge aus Eisen; elektrische und nicht elektrische Epiliergerate; Messerschmiede-
waren; Essbesteck; Etuis fir Rasierapparate; Farbenspatel; Himmer; Feilen; nicht elektrische handbetatigte Frisiergerate;
kleine Gartenmesser; Gartenscheren; handbetéatigte Gartenwerkzeuge; Gemuisehobel; handbetatigte Handwerkzeuge;
Haarbrenneisen; elektrische und nicht elektrische Haarentfernungsgerate; elektrische und nicht elektrische Haarschneide-
maschinen; Hacken; Hackmesser; Handbohrer; Handpumpen; Handsagen; Harken; handbetatigte Heckenscheren; Hobel;
Jagdmesser; Laubsagen; elektrische und nicht elektrische Manikire-Necessaires; Messer; elektrische und nicht elektri-
sche Nagelfeilen; Nagelhautzangen; elektrische und nicht elektrische Fingernagel-Polierer; Pedikiire-Necessaires; Rasier-
Necessaires; Ohrlochstechgerate; Pinzetten; Pinzetten zum Epilieren; handbetéatigte Rasenmaher; elektrische oder nicht
elektrische Rasierapparate; Rasierklingen; Rasiermesser;

Klasse 12: Fahrrader; Elektrofahrrader; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrradbremsen; Zweiradbremsen; Fahrtrichtungsan-
zeiger fur Fahrrader; Fahrradfelgen; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkoérbe; Fahrradlenkstangen;
Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale; Fahrradpumpen; Fahrradrader; Fahrradrahmen; Fahrrad-
reifen; schlauchlose Fahrradreifen; Fahrradsattel; Beziige fir Fahrradsattel; Fahrradschlauche; Fahrradspeichen; alle vor-
bezeichneten Waren auch fir Elektrofahrrader;

Klasse 18: Badetaschen;
Klasse 21: Haushaltsgerate;

Klasse 28: Angelgerate; Angelhaken; Angeln; Angelrollen; Angelruten; Angelschniire [Vorfacher]; Autorennbahnen; Bobs;
Bodybuilding-Gerate; Bogen zum BogenschieRen; Boxhandschuhe; Eislaufstiefel; Ellbogenschiitzer; Expander; Fahrrad-
Heimtrainer; Rollen fiir Fahrrad-Heimtrainer; Federballspiele; Gesellschaftsspiele; Golfhandschuhe; Golfschlager; Golfta-
schen [mit oder ohne Rader]; Hanteln; Haspeln fiir Drachen; Modell-Fahrzeuge, Modell-Schiffe, Modell-Hubschrauber,
Modell-Raketen und Modell-Flugzeuge, alles mit oder ohne elektrischen Antrieb; Netze; Wurf-Pfeile; Reusen; Rodelschlit-
ten; Roller; Rollschuhe; Saiten fiir Schlager; Schlager; Schlittschuhe; Schlittschuhstiefel; Schienbeinschiitzer; Skibelage;
Skibindungen; Snowboards; Schwimmer [Angelzubehor]; Schwimmflossen; Skateboards; Skier; Spielwaren; Surfbretter.

6 Der Markeninhaber hat neben der angegriffenen Marke sieben weitere "Testa Rossa"-Marken fiir verschie-
dene Waren der Klassen 3, 7, 9, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28 und Dienstleistungen der Klasse 37 beim EUIPO
und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und eintragen lassen. Zwischen den Betei-
ligten sind weitere Widerspruchsverfahren wegen "Testarossa"- und "Testa Rossa"-Marken anhangig, zum
Teil bereits in der Beschwerdeinstanz.

7 Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat die Antragstellerin am 1. Juli 2015 zunachst Widerspruch
eingelegt sowohl aus einer Benutzungsmarke "Testa Rossa" mit Zeitrang vom 1. Januar 1957 als auch aus
der IR-Marke Nr. 910 752 "TESTAROSSA" mit Zeitrang vom 17. Oktober 2006.

8 Am 28. Februar 2017 hat die Antragstellerin sodann die L6schung der angegriffenen Marke mit der Begriin-
dung beantragt, sie sei bdsglaubig angemeldet worden und deshalb nichtig. Zudem hat sie angeregt, die an-
gegriffene Marke aus diesem Grund von Amts wegen zu I6schen.
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9 Das DPMA hat den Beteiligten mitgeteilt, dass das Widerspruchsverfahren mit Blick auf den zwischenzeitlich
gestellten Léschungsantrag zurickgestellt werde, und die Antragstellerin darlber unterrichtet, dass eine L6-
schung von Amts wegen nicht in Betracht komme. Dem ihm am 7. April 2017 zugegangenen Léschungsantrag
hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit anwaltlichem Schriftsatz vom 12. Mai 2017, beim DPMA einge-
gangen am selben Tag, widersprochen.

10 Das DPMA hat das Léschungsverfahren mit Beschluss vom 27. September 2019 zunachst mit der Begriin-
dung ausgesetzt, dass fur die Frage des schutzwiirdigen Besitzstands der Antragstellerin die rechtserhaltende
Benutzung der Bezeichnung "Testa Rossa" maRgeblich sei. Hierfiir entscheidungserhebliche Auslegungsfra-
gen seien Gegenstand der Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Dusseldorf an den Gerichts-
hof der Europaischen Union (OLG Duisseldorf, GRUR 2019, 180; OLG Disseldorf, Beschluss vom 8. Novem-
ber 2018 - 20 U 132/17, juris).

11 Mit Beschluss vom 23. April 2021 hat das DPMA - soweit noch von Bedeutung - den Antrag auf Erklarung
der Nichtigkeit und Léschung der angegriffenen Marke zuriickgewiesen. Die dagegen eingelegte Beschwerde
der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht zuriickgewiesen (BPatG, Beschluss vom 15. Januar 2025 -
29 W [pat] 14/21, juris).

12 Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Lo-
schungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbeschwerde zurtickzuweisen.

13 B. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Antragstellerin fir unbegriindet erachtet, da die Vo-
raussetzungen fir eine Loschung der angegriffenen Marke wegen bdsglaubiger Markenanmeldung geman §
50 Abs. 1 MarkenG aF in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF nicht hinreichend dargetan und auch
ansonsten nicht feststellbar seien. Zur Begriindung hat es ausgefihrt:

14 Die von der Antragstellerin vorgetragenen Umstande und die Feststellungen des Gerichts kdnnten die An-
nahme eines bdswilligen Verhaltens des Markeninhabers im mafigeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der an-
gegriffenen Marke nicht ausreichend begriinden. Eine bésglaubige Markenanmeldung kénne mit der erforder-
lichen Sicherheit weder unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer Spekulationsmarke noch unter dem
Gesichtspunkt der Stérung eines schutzwiirdigen Besitzstands der Antragstellerin oder des beabsichtigten
zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs angenommen wer-
den. SchlieRlich kénne auch bei Gesamtabwagung der Umsténde des Einzelfalls nicht aus anderen Griinden
angenommen werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke durch den Markeninhaber als rechts-
missbrauchlich oder sittenwidrig anzusehen sei. Es kdnne insbesondere nicht angenommen werden, dass das
Verhalten des Markeninhabers in erster Linie auf die Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung des
Mitbewerbers und nicht auf die Forderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen oder dass es mit Blick
auf eine von der Antragstellerin so bezeichnete Fallgruppe einer "funktionswidrigen" Markenanmeldung als
bdsglaubig anzusehen sei.

15 C. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

16 |. Die ohne Beschrankung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde erdffnet dem
Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachpriifung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese
auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angefiihrten Rechtsfragen beschrankt ist (BGH, Beschluss vom
12. Oktober 2023 - | ZB 28/23, GRUR 2024, 216 [juris Rn. 7] = WRP 2024, 329 - KOLNER DOM, mwN).

17 1l. Das Bundespatentgericht hat eine Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und eine Zurlickverwei-
sung der Sache an das DPMA nicht fiir erforderlich gehalten. Es hat angenommen, zwar liege ein Verfahrens-
fehler im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG vor, weil das DPMA - ohne das von ihm ausgesetzte Verfahren
wiederaufzunehmen und ohne weitere Gelegenheit zur Stellungnahme - unabhangig von dem Ausgang der
Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Dusseldorf an den Gerichtshof der Europaischen
Union Uber den Ldschungsantrag entschieden und die Bdsglaubigkeit der Markenanmeldung verneint habe.
Es stehe damit eine Verletzung des Anspruchs der Antragstellerin auf rechtliches Gehér im Raum. Da die
Antragstellerin in der Beschwerdeinstanz die erforderliche Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt habe,
werde jedoch aus Griinden der Verfahrensdékonomie von einer Zurlickverweisung der Sache an das DPMA
abgesehen. Gegen dieses Vorgehen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.

18 Ill. Nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. Dezember 2013 ist das im Streitfall
mafgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Marken vom 11. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2357) mit Wirkung ab 14. Januar 2019 novelliert worden.
Eine fiir die Beurteilung des Streitfalls maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht.
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19 Nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Uber die Marken konnte jeder Mitgliedstaat vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung aus-
geschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungultigerklarung unterliegt, wenn und soweit der Antrag-
steller die Eintragung der Marke bosglaubig beantragt hat. Die Richtlinie (EU) 2015/2436, mit der die Richtlinie
2008/95/EG neu gefasst worden ist, sieht in Art. 4 Abs. 2 vor, dass eine Marke fir nichtig zu erklaren ist, wenn
der Anmelder die Marke bosglaubig zur Eintragung angemeldet hat; jeder Mitgliedstaat kann Gberdies vorse-
hen, dass eine solche Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.

20 Der deutsche Gesetzgeber hat mit dem im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke seit dem 1.
Juni 2004 geltenden § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF und der seit dem 14. Januar 2019 geltenden wortlautiden-
tischen Regelung in § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG die vorstehend genannten Richtlinien in das deutsche Recht
umgesetzt und vorgesehen, dass bdsglaubig angemeldete Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind.
Nach der gegenuber der vorherigen Fassung der Regelung lediglich in der Terminologie an die Richtlinien
angepassten und ohne Ubergangsregelung mit Wirkung ab dem 14. Januar 2019 geltenden und damit im
Streitfall anwendbaren Vorschrift des § 50 Abs. 1 MarkenG (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Juli 2020 - | ZB
42/19, GRUR 2020, 1089 [juris Rn. 24] = WRP 2020, 1311 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung Il)
wird die Eintragung einer Marke auf Antrag fiir nichtig erklart und geléscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8
MarkenG eingetragen worden ist.

21 |V. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, dass die angegriffene Marke nicht wegen ihrer
bosglaubigen Anmeldung gemafR § 50 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF fir
nichtig zu erklaren und zu I6schen ist.

22 1. Fir die Prifung, ob eine Marke bésglaubig angemeldet worden ist, gelten nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europaischen Union und des Bundesgerichtshofs folgende Maf3stabe:

23 Fir die Beurteilung der Bdsglaubigkeit einer Markenanmeldung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der
Richtlinie 2008/95/EG und von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke
abzustellen (zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 40/89 uber die Gemeinschaftsmarke vgl.
EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009, 1-4893 = GRUR 2009, 763 [juris Rn. 35] - Chocola-
defabriken Lindt & Spriingli; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. g der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 27.
Juni 2013 - C-320/12, GRUR 2013, 919 [juris Rn. 36] = WRP 2013, 1166 - Malaysia Dairy Industries; zu Art.
52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 (ber die Gemeinschaftsmarke vgl. EuGH, Urteil vom
19. Juni 2025 - C-17/24, GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 68] = WRP 2025, 1012 - CeramTec; BGH, Beschluss
vom 18. April 2013 - 1 ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 [juris Rn. 15] = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden
Fakten; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - | ZB 65/12, GRUR 2014, 483 [juris Rn. 22] = WRP 2014, 438 - test;
Beschluss vom 15. Oktober 2015 - | ZB 69/14, GRUR 2016, 380 [juris Rn. 13] = WRP 2016, 480 - GLUCKS-
PILZ). Dass der Zeitpunkt der Markenanmeldung fiir die Beurteilung der Boswilligkeit mafgeblich ist, schlief3t
eine Berucksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Insbe-
sondere aus dem Verhalten nach Anmeldung kénnen sich Anhaltspunkte fiir oder gegen eine zum Anmelde-
zeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (EuGH, GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 71] - CeramTec;
BGH, GRUR 2016, 380 [juris Rn. 14] - GLUCKSPILZ; BGH, Beschluss vom 27. Mai 2021 - | ZR 149/20, juris
Rn. 26).

24 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt eine bdsglaubige Markenanmeldung insbeson-
dere in Betracht, wenn der Anmelder weil}, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen fir
dieselben oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfir einen formalen Kennzeichen-
schutz erworben zu haben, und besondere Umstande hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als
sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstande kdnnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber
in Kenntnis eines schutzwirdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund fur
gleiche oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln dhnliche Bezeich-
nung mit dem Ziel der Stérung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, fur diesen den Ge-
brauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die
mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenk-
liche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2016, 380 [juris
Rn. 17] - GLUCKSPILZ, mwN). Von einer missbrauchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist
aullerdem auszugehen, wenn ein Markeninhaber eine Vielzahl von Marken zu Spekulationszwecken fiir un-
terschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen
ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschéftsbetrieb oder fir dritte
Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und die Marken
im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder dhnliche Bezeichnungen verwen-
den, mit Unterlassungs- und Schadensersatzanspriichen zu iberziehen (BGH, Urteil vom 23. November 2000
-1ZR 93/98, GRUR 2001, 242 [juris Rn. 34 f] = WRP 2001, 160 - Classe E). Diese drei vom Bundesgerichtshof
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entwickelten Fallgruppen - Stérung des schutzwirdigen Besitzstands eines Vorbenutzers, beabsichtigter
zweckfremder Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs und Markenanmeldung zu Spekulations-
zwecken - sind nicht abschlieend. Bei der Beurteilung der Frage der Bosglaubigkeit kommt es stets auf eine
Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalls an (BGH, Urteil vom 23. September 2015 - | ZR 105/14,
BGHZ 207, 71 [juris Rn. 58] - Goldbaren).

25 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union sind fir die Beurteilung der Frage, ob
der Anmelder bésglaubig ist, alle erheblichen Faktoren zu bertcksichtigen, die zum Zeitpunkt der Einreichung
der Anmeldung eines Zeichens als Unionsmarke vorliegen, insbesondere die Tatsache, dass der Anmelder
weil oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder dhnliches Zeichen
fur eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ahnliche Ware verwendet, die Absicht
des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie der
Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genieen (zu Art.
51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EG] Nr. 40/89 vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 [juris Rn. 53] - Chocoladefab-
riken Lindt & Springli).

26 2. Das Bundespatentgericht ist unter Zugrundelegung dieser Maf3stabe zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Markeninhaber die angegriffene Marke nicht bdsglaubig angemeldet hat.

27 a) Es hat angenommen, eine bosglaubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung
einer Spekulationsmarke sei nicht gegeben.

28 aa) Als Hauptanwendungsfall einer bdsglaubig angemeldeten Spekulationsmarke werde die Hortung von
Marken ohne Benutzungswillen angesehen. Dieser Tatbestand sei erfillt, wenn folgende Voraussetzungen
kumulativ vorlagen: Es misse eine Vielzahl von Marken fiir vollig unterschiedliche Waren und Dienstleistun-
gen angemeldet worden sein, sich hinsichtlich der Marken kein ernsthafter Benutzungswille des Anmelders
feststellen lassen und die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgt sein, Dritte in rechtsmissbrauchlicher
Weise bei der Verwendung gleicher oder dhnlicher Marken zu behindern, insbesondere sie mit rechtsmiss-
brauchlichen Unterlassungs- und Schadensersatzanspriichen zu Uberziehen. Diese Voraussetzungen seien
hier nicht erfiillt.

29 Zwar sei die angegriffene Marke fiir ganz unterschiedliche Waren der Klassen 7, 8, 12, 18, 21 und 28
angemeldet worden. Der Markeninhaber habe auerdem eine Vielzahl weiterer "Testa Rossa"-Marken fur
unterschiedliche Klassen beim DPMA und beim EUIPO angemeldet. Allein hieraus kénne jedoch nicht per se
geschlossen werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke mit Behinderungsabsicht erfolgt sei.

30 Dem Markeninhaber kénne zudem ein eigener genereller Benutzungswille nicht ohne Weiteres abgespro-
chen werden. Unabhéangig von der Frage, in welchem Umfang der Markeninhaber sein Lizenzgeschaft Giber-
haupt substantiiert dargelegt habe und inwieweit dies von der Antragstellerin ausreichend konkret bestritten
worden sei, begriinde ein solches Lizenzgeschaft nicht nur eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke,
sondern koénne je nach den Umstanden des Einzelfalls auch ein nachvollziehbares, der Annahme einer bos-
glaubigen Markenanmeldung entgegenstehendes Geschaftsmodell darstellen. Dass noch keine konkreten
Geschéaftsmodelle oder gar Vertragsvereinbarungen mit Lizenznehmern vorgelegt worden seien, sei nach dem
Vorbringen des Markeninhabers unter anderem dem vorliegenden Verfahren geschuldet. Dies sei wirtschaft-
lich sinnvoll und nachvollziehbar. Soweit die Antragstellerin geltend mache, es gebe keinen sinnvollen Lizenz-
markt fiir die Lizenzierung einer Marke "Testarossa" oder "Testa Rossa" fiir elektrische Rasierer, auf die sich
der Markeninhaber berufe, greife dies nicht durch, weil die Verwendung einer friiher fir Rennautos bekannten
Marke ("Carrera") fir ganz andere Waren (Arbeitsschuhe, Leuchtmittel, Pinsel und so weiter) am Markt bereits
praktiziert werde. AuBerdem sei der Markeninhaber unstreitig in der Spielzeugbranche geschéftlich tatig und
die angegriffene Marke beanspruche unter anderem Schutz fir Waren der Klasse 28. In Bezug auf die in
dieser Klasse beanspruchten Spielwaren, insbesondere Modellspielzeug, sei eine Verwendung der angegrif-
fenen Marke auch fiir den eigenen Geschéftsbetrieb denkbar und unternehmerisch sinnvoll.

31 AuRerdem fehle es an konkreten Anhaltspunkten, dass die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgt
sei, Dritte in rechtsmissbrauchlicher Weise bei der Verwendung gleicher oder dhnlicher Marken zu behindern.
Der Markeninhaber sei aus der angegriffenen Marke bislang weder gegen die Antragstellerin noch gegen
andere Marktteilnehmer vorgegangen. Dass er gegen mehrere "Testarossa"-Marken der Antragstellerin Ver-
fallsantrdge beim EUIPO und beim DPMA eingereicht beziehungsweise Verfallsklagen vor deutschen Gerich-
ten erhoben habe, stelle kein Indiz fiir eine rechtsmissbrauchliche Markenanmeldung dar. Vielmehr zeigten
diese Klagen beziehungsweise Antrage, dass der Markeninhaber der Ansicht sei, dass die Antragstellerin ihre
"Testarossa"-Marken nicht mehr nutze. Dass die Antragstellerin jedenfalls fir "Automobile und Teile davon”
Uber ein alteres Recht an der Bezeichnung "Testarossa" verflige, sei ebenfalls kein Indiz fir eine Behinde-
rungsabsicht des Markeninhabers. Kennzeichen Dritter seien grundsatzlich und ohne Hinzutreten besonderer
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Umstande nur relative Schutzhindernisse, die nicht im Léschungs-, sondern im Widerspruchsverfahren gel-
tend zu machen seien.

32 bb) Eine bdsglaubige Anmeldung einer Spekulationsmarke sei des Weiteren nicht wegen der "Usurpation
einer bekannten Marke" oder des "Trittbrettfahrens" anzunehmen. Es konne offenbleiben, inwieweit das Auf-
greifen ehemals bekannter Bezeichnungen als "Trittbrettfahren" die Bosglaubigkeit einer Markenanmeldung
nach sich ziehe. Vorliegend sei die Antragstellerin Inhaberin alterer Marken, die weiterhin rechtserhaltend
benutzt wiirden, dies stehe jedenfalls hinsichtlich der Wort-Bild-Marken "Testarossa" in Bezug auf "Automobile
und Teile davon" zwischen den Beteiligten rechtskraftig fest. Fir die Annahme des absoluten Schutzhinder-
nisses der bésglaubigen Markenanmeldung sei der Bestand einer alteren Marke, sei sie auch weiterhin be-
kannt, fur sich allein nicht ausreichend.

33 b) Das Bundespatentgericht hat weiter ausgefiihrt, eine bdswillige Markenanmeldung sei auch nicht unter
dem Gesichtspunkt der Stérung eines schutzwiirdigen Besitzstands der Antragstellerin zu bejahen.

34 Auch wenn ein schutzwiirdiger Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung "Testarossa" jedenfalls
fur die Waren "Automobile und Teile davon" zugrunde zu legen und zudem davon auszugehen sei, dass der
Markeninhaber die (klanglich) identische Marke "Testa Rossa" in Kenntnis dieses Besitzstands teilweise, nam-
lich (jedenfalls) hinsichtlich eines Teils der Waren der Klasse 12 wie beispielsweise Fahrrader, fir verwech-
selbar ahnliche Waren angemeldet habe, kénne bei Gesamtwuirdigung der Umsténde des Falls nicht mit hin-
reichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Markeninhaber ungerechtfertigt mit Stérungs- oder Behin-
derungsabsicht in diesen Besitzstand eingegriffen habe. Daher fehle es an den weiteren eine Bosglaubigkeit
begriindenden Umstanden.

35 Eine Stdérungs- oder Behinderungsabsicht ergebe sich weder aus den Rechtsstreitigkeiten, die der Mar-
keninhaber mit verschiedenen Automobilherstellern gefiihrt habe, noch aus der fehlenden Vorbenutzung des
Zeichens durch den Markeninhaber. Die von der Antragstellerin angefiihrte Bekanntheit der Marke "Testa-
rossa" fur Sportwagen und die von ihr in diesem Zusammenhang vorgetragenen Aspekte seien nicht geeignet,
mit der erforderlichen Sicherheit von einer Anmeldung der angegriffenen Marke mit dem Ziel der Stérung des
Besitzstands der Antragstellerin auszugehen. Vielmehr kdnne nicht ausgeschlossen werden, dass die Anmel-
dung in erster Linie fiir die eigene wirtschaftliche Tatigkeit des Markeninhabers, namlich ein kiinftiges Lizenz-
geschaft, erfolgt sei.

36 c) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, eine bdswillige Anmeldung der Marke in der Absicht
des zweckwidrigen Einsatzes ihrer Sperrwirkung als Mittel im Wettbewerbskampf kénne ebenfalls nicht ange-
nommen werden, weil nicht mit der erforderlichen Sicherheit auf die subjektive Behinderungsabsicht des Mar-
keninhabers geschlossen werden kénne. Eine solche Absicht ergebe sich weder aus der von der Antragstel-
lerin vorgetragenen offentlichen Kritik des Markeninhabers an den aus seiner Sicht unberechtigten Lizenzfor-
derungen der Automobilbranche noch aus dem mdoglichen Ziel des Markeninhabers, bei einer kiinftigen Ver-
wendung fir die diversen beanspruchten Waren, auch im Wege der Lizenzierung, von einer (friiheren) Be-
kanntheit der Bezeichnung "Testarossa" zu profitieren. Einem solchen Zunutze-Machen der Investitionen ei-
nes (friheren) Markeninhabers kénne durch die Geltendmachung relativer Schutzhindernisse entgegengetre-
ten werden, sofern deren Voraussetzungen vorlagen. Fir die Annahme eines bdsglaubigen Verhaltens sei
das Profitieren vom guten Ruf einer - auch einer friiher oder flir andere Waren und Dienstleistungen genutzten
- Marke eines Dritten ohne Hinzutreten weiterer Umsténde nicht ausreichend. Es kdnne nicht mit der erforder-
lichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das Verhalten des Markeninhabers in erster Linie auf die
Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin oder Dritter und nicht maRgeblich auf die
Forderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen sei.

37 d) Das Bundespatentgericht hat schlief3lich ausgefihrt, auch tber die von der deutschen Rechtsprechung
entwickelten drei nicht abschlieBenden Fallgruppen hinaus vermdge die Gesamtwiirdigung aller Umsténde
des Einzelfalls nicht die Annahme einer bosglaubigen Markenanmeldung zu begriinden. Der Markeninhaber
habe mit der Markenanmeldung eine nicht zu missbilligende unternehmerische Logik verfolgt. Entgegen der
Ansicht der Antragstellerin sei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union fiir die
Annahme einer bosglaubigen Markenanmeldung ein subjektives Element erforderlich, insbesondere eine Be-
hinderungsabsicht. Daran fehle es. Selbst wenn man auf eine von einer Behinderungsabsicht unabhangige
"funktionswidrige" Anmeldung abstellen wirde, fihrte dies im Streitfall nicht zur Annahme einer bdsglaubigen
Markenanmeldung. Die vom Markeninhaber geplante Verwendung der Marke im Wege der Lizenzierung sei
nicht als funktionswidrig anzusehen, weil die Marke auch im Falle ihrer Lizenzierung entsprechend ihrer Haupt-
funktion, namlich der Herkunftsfunktion, benutzt werde.

38 3. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
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39 a) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht zutreffend bei den von der
deutschen Rechtsprechung gebildeten Fallgruppen und bei der Gesamtwurdigung aller Umstande des Streit-
falls angenommen, dass die Annahme der Bosglaubigkeit einer Markenanmeldung eine Behinderungsabsicht
des Markeninhabers voraussetzt. Es hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Markeninhaber im vorliegen-
den Fall keine Behinderungsabsicht hatte. Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, selbst wenn man
auf eine von einer Behinderungsabsicht unabhangige funktionswidrige Markenanmeldung abstelle, wiirde dies
im Streitfall nicht zur Annahme einer bdsglaubigen Markenanmeldung fuhren, lasst keinen Rechtsfehler er-
kennen.

40 aa) Der Begriff der Bosglaubigkeit ist ein autonomer Begriff des Unionsrechts. Er ist angesichts der Not-
wendigkeit einer koharenten Anwendung der nationalen Markenregelungen und der Unionsmarkenregelung
in gleicher Weise auszulegen (vgl. EuGH, GRUR 2013, 919 [juris Rn. 34 f.] - Malaysia Dairy Industries; EuGH,
Urteil vom 29. Januar 2020 - C-371/18, GRUR 2020, 288 [juris Rn. 73] = WRP 2020, 306 - Sky u.a.). Fir die
Beurteilung der Bosglaubigkeit ist auch die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu bertck-
sichtigen. Die Absicht des Anmelders im mafgeblichen Zeitpunkt ist ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das
anhand der objektiven Fallumsténde bestimmt werden muss (EuGH, GRUR 2009, 763 [juris Rn. 41 f.] - Choco-
ladefabriken Lindt & Spriingli; GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 57] - CeramTec). Bei der Auslegung des Begriffs
"bbsglaubig" ist neben dem Umstand, dass er in seiner tblichen Bedeutung im gewdhnlichen Sprachgebrauch
eine unredliche Geisteshaltung oder Absicht voraussetzt, der besondere markenrechtliche Kontext, namlich
der des Geschaftslebens, zu berlcksichtigen. Insoweit sollen die Unionsregelungen im Bereich der Marken
insbesondere zu einem System unverfalschten Wettbewerbs in der Union beitragen, in dem jedes Unterneh-
men, um die Kunden durch die Qualitéat seiner Waren oder seiner Dienstleistungen an sich zu binden, die
Méglichkeit haben muss, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermdglichen, diese
Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden
(EuGH, Urteil vom 12. September 2019 - C-104/18, juris Rn. 45 - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Tica-
ret/EUIPO [STYLO & KOTON]; EuGH, GRUR 2020, 288 [juris Rn. 74] - Sky u.a.; GRUR 2025, 1168 [juris Rn.
55] - CeramTec). Eine Markenanmeldung ist bdsglaubig, wenn sich aus schliissigen und libereinstimmenden
Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Marke deren Anmeldung 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 konkre-
ten Dritten ein ausschlieRliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehdrenden Zwecken
- unter anderem der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe - zu verschaffen (EuGH, Urteil vom 12. Sep-
tember 2019 - C-104/18, juris Rn. 46 - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [STYLO & KOTON];
EuGH, GRUR 2020, 288 [juris Rn. 75 und 77] - Sky u. a; GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 56] - CeramTec). Die
Bosglaubigkeit des Anmelders ist umfassend zu beurteilen, wobei alle im jeweiligen Fall erheblichen Faktoren
zu beriicksichtigen sind (EuGH, GRUR 2009, 763 [juris Rn. 37] - Chocoladefabriken Lindt & Spriingli; GRUR
2025, 1168 [juris Rn. 57] - CeramTec; BGHZ 207, 71 [juris Rn. 58] - Goldbaren).

41 Diese Rechtsprechung des Gerichtshofs ist - wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat -
dahin zu verstehen, dass eine Schadigungs- oder Behinderungsabsicht hinsichtlich Drittinteressen fir die An-
nahme einer bosglaubigen Markenanmeldung erforderlich ist; nicht erforderlich ist allein ein Bezug zu einem
konkreten Dritten. Die Rechtsbeschwerde wendet ohne Erfolg ein, selbst wenn es keinerlei negative Auswir-
kungen auf Dritte gabe, ware trotzdem eine funktionswidrige und allein deshalb bésglaubige Anmeldung einer
Marke denkbar und deshalb eine Drittschadigungsabsicht nicht erforderlich.

42 Die Rechtsbeschwerde weist allerdings zutreffend darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europaischen Union zu der Funktion des durch die Marke gewahrten ausschliefllichen Rechts nicht
nur ihre Hauptfunktion, das heil3t die Gewahrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegeniiber
den Verbrauchern, gehort. Vielmehr gehdren dazu auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Ge-
wabhrleistung der Qualitat dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Wer-
befunktion (EuGH, Urteil vom 16. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, 1-5185 = GRUR 2009, 756 [juris Rn. 58] -
L'Oréal u.a.).

43 Die Anmeldung einer Marke in der Absicht, das Zeichen nicht funktionsgerecht zu nutzen, beeintrachtigt
bereits ihrer Natur nach Drittinteressen. Die Marke verschafft dem Inhaber ein ausschlieR3liches Recht und
fihrt dazu, dass andere Wirtschaftsteilnehmer das Zeichen fiir die beanspruchten Waren oder Dienstleistun-
gen nicht nutzen kénnen. Die Anmeldung eines Zeichens in der Absicht, es nicht entsprechend den Marken-
funktionen zu nutzen, fihrt deshalb ohne Weiteres zu negativen Auswirkungen fiir Dritte. Dass sich dies im
Streitfall anders verhalt, legt die Rechtsbeschwerde nicht dar. Sie macht im Gegenteil geltend, der Markenin-
haber habe bewusst das Ziel verfolgt, sich im Gegensatz zur Antragstellerin als sympathischer kleiner "David"
im Kampf mit einem tUbermé&chtigen "Goliath" werbewirksam zu profilieren. Aus diesen Darlegungen und dem
Hinweis, dass der Markeninhaber Rechtsstreitigkeiten mit verschiedenen Automobilherstellern fiihrt, geht

MEDIEN INTERNET und RECHT Seite 7



ohne weiteres hervor, dass die Antragstellerin eine Beeintrachtigung ihrer Interessen und derjenigen anderer
Automobilhersteller fir méglich halt.

44 bb) Das Bundespatentgericht hat auf der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen rechtsfehlerfrei
eine Behinderungs- oder Drittschadigungsabsicht des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmeldung verneint.

45 (1) In Bezug auf die Ablehnung einer Bosglaubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer soge-
nannten Spekulationsmarke ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Markeninhaber
eine eigene Benutzungsabsicht nicht abgesprochen werden kénne und es zudem an konkreten Anhaltspunk-
ten dahingehend fehle, dass die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgt sei, Dritte in rechtsmissbrauch-
licher Weise bei der Verwendung gleicher oder ahnlicher Marken zu behindern. In Bezug auf die Verneinung
einer bosglaubigen Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Stérung eines schutzwirdigen Besitz-
stands hat das Bundespatentgericht eine Stérungs- oder Behinderungsabsicht nicht feststellen kénnen und
sich in diesem Zusammenhang mit einer Vielzahl von Umstanden befasst. Es hat es nicht flir ausgeschlossen
erachtet, dass die Anmeldung in erster Linie fir die eigene wirtschaftliche Tatigkeit des Markeninhabers erfolgt
sei. In Bezug auf die Verneinung einer bosglaubigen Anmeldung der Marke in der Absicht des zweckwidrigen
Einsatzes ihrer Sperrwirkung als Mittel im Wettbewerbskampf hat das Bundespatentgericht das méglicher-
weise bestehende Ziel des Markeninhabers bericksichtigt, die Marke zu lizenzieren, und darin einen Einsatz
der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis gesehen. Aus demselben Grund hat es
auch bei der Gesamtwirdigung aller Umstande des Streitfalls eine Bosglaubigkeit des Markeninhabers ver-
neint. Es hat ausgefiihrt, das Fehlen konkreter Plane im Zeitpunkt der Anmeldung korreliere mit dem System
der finfjahrigen Benutzungsschonfrist und sei im konkreten Fall mit Blick auf die andauernden Rechtsstreitig-
keiten zwischen den Beteiligten nachvollziehbar.

46 (2) Diese Beurteilung steht mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union in Einklang.
Danach reicht es fir die Annahme der Bésglaubigkeit nicht aus, wenn der Anmelder im Zeitpunkt der Anmel-
dung der Marke keinen konkreten Willen zur Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion hat, das
heil’t zur Benutzung des Zeichens zur Gewahrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung. Der Anmel-
der einer Marke muss zum Zeitpunkt seiner Markenanmeldung oder deren Priifung weder angeben noch ge-
nau wissen, wie er die angemeldete Marke benutzen wird; er verfigt Gber einen Zeitraum von finf Jahren, um
eine tatsachliche Benutzung aufzunehmen, die der Hauptfunktion der Marke entspricht. Zwar kann die Eintra-
gung einer Marke, ohne dass der Anmelder die Absicht hat, sie fiir die von der Eintragung erfassten Waren
und Dienstleistungen zu benutzen, Bdsglaubigkeit darstellen. Die Bdsglaubigkeit eines Markenanmelders
kann jedoch nicht auf der Grundlage der bloRRen Feststellung angenommen werden, dass der Anmelder bei
der Anmeldung keinen Geschéftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleis-
tungen entsprach. Eine solche Bosglaubigkeit kann vielmehr nur festgestellt werden, wenn es schlissige und
Ubereinstimmende objektive Indizien fiir eine unredliche Absicht des Anmelders der betreffenden Marke zum
Zeitpunkt ihrer Anmeldung gibt (vgl. EuGH, GRUR 2020, 288 [juris Rn. 76 bis 78] - Sky u.a.). Entsprechendes
gilt fir die Gbrigen vom Gerichtshof erwahnten Funktionen der Marke. Deshalb kann nur bei Feststellung trag-
fahiger Indizien angenommen werden, der Markeninhaber habe im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
nicht die Absicht gehabt, die Marke entsprechend ihrer weiteren Funktionen zu nutzen.

47 (3) Ohne Erfolg riigt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht festgestellt, dass es dem
Markeninhaber im Zeitpunkt der Anmeldung in erster Linie um die Benutzung der Marke als Herkunftshinweis
im Wege der Lizenzierung an Dritten gegangen sei, eine Benutzungsabsicht des Markeninhabers nehme nur
eine untergeordnete Bedeutung ein, weshalb von einer bésgldubigen Markenanmeldung auszugehen sei.

48 (a) Soweit die Rechtsbeschwerde der Ansicht ist, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht die von der
Antragstellerin vorgelegte Chronologie der vom Markeninhaber gefiihrten Rechtsstreitigkeiten mit verschiede-
nen Automobilherstellern und ihren Vortrag, der Markeninhaber habe versucht, sie werbewirksam auszu-
schlachten, nicht als ausreichend erachtet, eine funktionswidrige Anmeldung der angegriffenen Marke anzu-
nehmen, ersetzt sie die tatgerichtliche Wirdigung des Bundespatentgerichts durch ihre eigene, ohne einen
Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen.

49 (b) Ein Rechtsfehler ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Annahme der Bosglaubigkeit einer Markenanmel-
dung ist erst gerechtfertigt, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Wirdigung der Umstande in erster
Linie auf die Beeintrachtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Férderung
des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Die Annahme der Bdsglaubigkeit ist allerdings nicht allein durch den
eigenen Benutzungswillen des Markeninhabers ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwagung aller
Umstande des Einzelfalls erforderlich (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - | ZR 38/05, GRUR 2008, 621
[juris Rn. 32] = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS). Das Bundespatentgericht hat alle Umsténde des Streitfalls
bericksichtigt und danach nicht feststellen kénnen, dass eine Behinderung der Antragstellerin das wesentliche
Motiv des Markeninhabers bei Anmeldung der angegriffenen Marke gewesen ist.
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50 cc) Die Annahme des Bundespatentgerichts, selbst wenn man auf eine von einer Behinderungsabsicht
unabhangige "funktionswidrige Anmeldung" abstelle, wiirde dies nicht zur Annahme einer bésglaubigen Mar-
kenanmeldung fihren, lasst ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

51 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die vom Markeninhaber geplante Verwendung der Marke
im Wege der Lizenzierung sei nicht als funktionswidrig anzusehen. Vielmehr stiinden derartige Plane einer
kiinftigen Lizenzierung mit den markenrechtlichen Grundsatzen in Einklang. Eine Marke werde auch im Fall
ihrer Lizenzierung entsprechend ihrer Hauptfunktion, namlich der Herkunftsfunktion, benutzt. Das Fehlen kon-
kreter Plane im Zeitpunkt der Anmeldung korreliere mit dem System der fiinfijahrigen Benutzungsschonfrist.
Es sei im Streitfall mit Blick auf die andauernden Rechtsstreitigkeiten zwischen den Beteiligten nachvollzieh-
bar.

52 (2) Die Rechtsbeschwerde wendet sich gegen diese Beurteilung ohne Erfolg mit der Begriindung, der Mar-
keninhaber habe eine Absicht zur Benutzung der angegriffenen Marke fiir alle von ihm angemeldeten Waren
und Dienstleistungen weder dargelegt noch nachgewiesen. Das Bundespatentgericht hat mit Recht darauf
hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union der Anmelder einer
Marke zum Zeitpunkt seiner Markenanmeldung oder deren Prifung weder angeben noch genau wissen muss,
wie er die angemeldete Marke benutzen wird; er verfligt tber einen Zeitraum von funf Jahren, um eine tat-
sachliche Benutzung aufzunehmen, die der Hauptfunktion der Marke entspricht. Die Bosglaubigkeit eines Mar-
kenanmelders kann daher nicht auf der Grundlage der bloRen Feststellung angenommen werden, dass der
Anmelder bei der Anmeldung keinen Geschéftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren
und Dienstleistungen entsprach (EuGH, GRUR 2020, 288 [juris Rn. 76 und 78] - Sky u.a.). Danach kann vom
Markeninhaber der von der Rechtsbeschwerde vermisste Vortrag nicht verlangt werden. Gegen die zutref-
fende Beurteilung, dass in der Lizenzierung einer Marke deren funktionsgerechte Verwendung liegt, wendet
sich die Rechtsbeschwerde nicht. Sie Iasst auch keinen Rechtsfehler erkennen.

53 b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die
Antragstellerin treffe die Feststellungslast fiir das absolute Schutzhindernis der bdsgldubigen Markenanmel-
dung.

54 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, wenn die Feststellung des Schutzhindernisses der bos-
glaubigen Markenanmeldung unter Berlcksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen
zusatzlich ermittelten Unterlagen nicht méglich sei, musse es in Grenz- oder Zweifelsfallen bei der Eintragung
der angegriffenen Marke sein Bewenden haben. Umsténde, die das Unwerturteil der bésglaubigen Marken-
anmeldung rechtfertigten, kdnnten nicht mit der fir eine Nichtigerklarung der angegriffenen Marke erforderli-
chen Sicherheit festgestellt werden. Dies gehe zu Lasten der Antragstellerin, die insoweit die Feststellungslast
treffe. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Nachpriifung stand.

55 bb) Die Frage der Beweislast fir die ernsthafte Benutzung im Rahmen eines die L6schung einer Marke
wegen Nichtbenutzung betreffenden Verfahrens ist keine in die Zustandigkeit der Mitgliedstaaten fallende Ver-
fahrensbestimmung, sondern in der Europaischen Union einheitlich zu beurteilen (zur ernsthaften Benutzung
vgl. EuGH, GRUR 2020, 1301 [juris Rn. 76] - Ferrari [testarossa], mwN). Nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europaischen Union zu Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt: Art. 19 Abs. 1 und 2 der
Richtlinie [EU] 2015/2436) und des Bundesgerichtshofs zu § 49 Abs. 1 MarkenG obliegt es grundsatzlich dem
Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklarung des Verfalls ist, die ernsthafte Be-
nutzung dieser Marke nachzuweisen, weil der Inhaber der streitigen Marke am besten in der Lage ist, den
Beweis fiir die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stiitzen vermégen, dass seine
Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH, Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013,
1047 [juris Rn. 63] - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM];
Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 [juris Rn. 70] = WRP 2014, 940 -
Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; EuGH, GRUR 2020, 1301 [juris Rn. 79] - Ferrari [testarossa]; BGH, Urteil vom
14. Januar 2021 - | ZR 40/20, BGHZ 228, 226 [juris Rn. 22] - STELLA).

56 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européaischen Union und des Bundesgerichtshofs hat der
Markenanmelder auRerdem die Tatsachen nachzuweisen, aus denen sich ergibt, dass seine Marke nach Art.
3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt: Art. 4 Abs. 4 Satz 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436) und § 8
Abs. 3 MarkenG Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben hat, weil es sich dabei sowohl im Rahmen
eines Anmeldeverfahrens als auch im Rahmen eines Léschungsverfahrens um eine Ausnahme von den Ein-
tragungshindernissen handelt. Der Inhaber der streitigen Marke ist am besten in der Lage, den Beweis fiir die
konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorliegen zu stlitzen vermdgen, dass seine Marke aufgrund ihrer
Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Dies gilt insbesondere fir die zum Nachweis einer solchen
Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensitat, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie
den fir sie betriebenen Werbeaufwand (EuGH, GRUR 2014, 776 [juris Rn. 68 bis 70] - Oberbank u.a.
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[Farbmarke Rot]; BGH, Beschluss vom 22. Juli 2021 - | ZB 16/20, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 38] = WRP
2021, 1566 - NJW-Orange).

57 cc) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, diese fur die Feststellungs- beziehungsweise Beweislast der
rechtserhaltenden Benutzung und der Verkehrsdurchsetzung geltenden Grundséatze mussten auf die Feststel-
lungs- und Beweislast hinsichtlich der Frage Gbertragen werden, ob der Markeninhaber die angegriffene Marke
bdsglaubig angemeldet habe. Er sei am besten in der Lage, Uber seine Absichten bei der Anmeldung der
angegriffenen Marke aufzuklaren und hierfir Beweis zu erbringen. Es sei deshalb nur billig, im Léschungsver-
fahren den Markeninhaber als darlegungs- und beweisbelastet fiir seine Motivation bei der Markenanmeldung
anzusehen. Damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen.

58 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union kann eine Bdsglaubigkeit der
Markenanmeldung nur festgestellt werden, wenn es schliissige und tibereinstimmende objektive Indizien dafiir
gibt, dass der Anmelder der betreffenden Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Absicht hatte, entweder
in einer den redlichen Handelsbrauchen widersprechenden Weise Dirittinteressen zu schaden oder sich auch
ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschliel3liches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer
Marke gehdrenden Zwecken zu verschaffen (EuGH, Urteil vom 12. September 2019 - C-104/18, juris Rn. 45
- Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [STYLO & KOTON]; EuGH, GRUR 2020, 288 [juris Rn.
75 und 77] - Sky u.a.). Aus diesen Formulierungen ergibt sich, dass derjenige, der im Nichtigkeitsverfahren
die Eintragung einer Marke mit der Begriindung angreift, sie sei bdsglaubig angemeldet worden, die Beweis-
beziehungsweise Feststellungslast fir das Vorliegen der schliissigen und ibereinstimmenden Indizien tragt,
die Voraussetzung fiir die Annahme des geltend gemachten absoluten Schutzhindernisses sind. Lassen sich
die vom Gerichtshof genannten Indizien nicht feststellen, bleibt es bei der Eintragung der angegriffenen Marke.
Hiermit steht die Rechtsprechung des Gerichts der Europaischen Union in Einklang, nach der fiir den Marken-
anmelder eine Vermutung der Gutglaubigkeit besteht, die bis zum Beweis des Gegenteils durch den Nichtig-
keitsklager fortbesteht (vgl. EuG, GRUR Int. 2013, 144 Rn. 21 und 57 - pelicantravel.com/OHMI [Pelikan];
EuG, Urteil vom 8. Marz 2017 - T-23/16, BeckRS 2017, 136255 Rn. 45 - Biernacka-Hoba/EUIPO-Formata
Bogustaw Hoba [Formata]; Urteil vom 14. Februar 2019 - T-796/17, BeckRS 2019, 1388 Rn. 84 - MOULDPRO;
Urteil vom 21. April 2021 - T-663/19, MarkenR 2021, 268 [juris Rn. 42] - Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji
[MONOPOLY]). Diese Grundsatze zur Feststellungslast gelten entsprechend flir die Beweislast im Verlet-
zungsverfahren (EuGH, GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 64] - CeramTec). Da der Nichtigkeitsgrund des § 8 Abs.
2 Nr. 10 MarkenG aF und § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nF unionsrechtskonform auszulegen ist, gilt im gegen
eine nationale Marke eingeleiteten Nichtigkeitsverfahren wegen einer bosglaubigen Markenanmeldung nichts
Anderes.

59 (2) Die Rechtsbeschwerde verweist fur ihre abweichende Ansicht ohne Erfolg auf die Regelung in § 37
Abs. 3 MarkenG. Danach wird eine Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nur zurlickgewiesen, wenn
die Bosglaubigkeit ersichtlich ist. § 37 Abs. 3 MarkenG entbindet das DPMA mit Blick auf den Amtsermittlungs-
grundsatz (§ 59 Abs. 1 MarkenG) davon, im Rahmen jeder Markenanmeldung umfassende Nachforschungen
und Recherchen anstrengen zu miissen, und beschrankt die Priifungspflicht auf ersichtliche Falle. Erkennbar
liegt dieser Regelung die Vermutung zugrunde, dass Marken im Regelfall nicht bésglaubig angemeldet wer-
den. Es obliegt deshalb dem DPMA, die fiir die gegenteilige Annahme erforderlichen Feststellungen zu treffen
(Strébele in Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1069). Im Léschungsverfahren, das mit der
Begrundung eingeleitet wird, die Marke sei bosglaubig angemeldet worden, kann grundséatzlich nichts Anderes
gelten (Boddien in Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 8 Rn. 299a; Strobele in Strobele/Ha-
cker/Thiering aaO § 8 Rn. 1070 und 1148) mit der Folge, dass es an dem L&schungsantragsteller ist, diese
Vermutung zu widerlegen.

60 (3) Aus der Senatsentscheidung "NJW-Orange" ergibt sich nichts Anderes. Der Senat hat dort zwar im
zweiten Leitsatz und in Randnummer 39 formuliert, dass es generell dem Markeninhaber obliegt, im Lo-
schungsverfahren diejenigen Umstande nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt
(GRUR 2021, 1526). Wie sich aus den an diesen Stellen konkret in Bezug genommenen Entscheidungen des
Gerichtshofs der Europaischen Union ergibt, bezieht sich diese Aussage allein auf die Beweislast betreffend
die Frage, ob eine eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt worden ist, und die Frage, ob ein an sich
schutzunfahiges Zeichen infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben und sich in den beteiligten Ver-
kehrskreisen durchgesetzt hat.

61 dd) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde existiert kein allgemeiner Rechtssatz, nach dem den
Markeninhaber immer dann die Beweis- beziehungsweise Feststellungslast trifft, wenn er am besten in der
Lage ist, den Beweis fiir den (Fort-)Bestand der Marke zu erbringen.

62 (1) Die Rechtsbeschwerde beruft sich in diesem Zusammenhang ohne Erfolg auf die Entscheidung des
Gerichts der Europaischen Union "MONOPOLY". Nach dieser Entscheidung ist der Markeninhaber zu Vortrag
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zu seinen Absichten bei Anmeldung der Marke gehalten, wenn die Umsténde, auf die sich der Nichtigkeitsan-
tragsteller beruft, geeignet sind, die Vermutung seiner Gutglaubigkeit bei Anmeldung der Marke zu widerlegen.
Dann ist es Sache des Markeninhabers, plausible Erkldrungen zu den Zielen und der wirtschaftlichen Logik
der Anmeldung dieser Marke abzugeben. Das Gericht der Europaischen Union hat dies damit begriindet, dass
der Inhaber der angegriffenen Marke am besten in der Lage ist, Uber seine Absichten bei der Anmeldung
dieser Marke aufzuklaren und Beweise zu liefern, die es davon Giberzeugen kdnne, dass diese Absichten trotz
Vorliegens objektiver Umsténde rechtmaRig waren (EuG, Urteil vom 21. April 2021 - T-663/19, juris Rn. 44 -
Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji [MONOPOLY]). Eine Beweis- beziehungsweise Feststellungslast fiir seine
Gutglaubigkeit trifft den Markeninhaber danach erst dann, wenn Umstande festgestellt werden, die auf seine
Bosglaubigkeit bei Anmeldung hindeuten. Fur diese Umsténde tragt der Loschungsantragsteller die Beweis-
beziehungsweise Feststellunglast.

63 (2) Die Ruge der Rechtsbeschwerde, der Markeninhaber habe zu dem von ihm mit der Anmeldung der
angegriffenen Marke beabsichtigten Geschaftsmodell lediglich unsubstantiiert vorgetragen, basieren auf ihrer
unzutreffenden Rechtsansicht, den Markeninhaber treffe von vornherein fiir seine fehlende Bdsglaubigkeit bei
Anmeldung der angegriffenen Marke die Feststellungslast. Die Rechtsbeschwerde verkennt, dass es zunachst
der Antragstellerin obliegt, Umstande darzulegen und zu beweisen, die Hinweise auf die Bésglaubigkeit des
Markeninhabers bei Anmeldung der Marke nahelegen. Solche Umsténde hat das Bundespatentgericht nicht
feststellen kénnen.

64 c) Die Rechtsbeschwerde macht auRerdem ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe den Um-
stand, dass die Benutzung der angegriffenen Marke es dem Markeninhaber ermdglichen wirde, die Wert-
schatzung der Testarossa-Marken der Antragstellerin in unlauterer Weise auszunutzen, zum Anlass nehmen
mussen, von einer bésglaubigen Markenanmeldung auszugehen.

65 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Markeninhaber habe eine vormals zugunsten der An-
tragstellerin geschiitzte Bezeichnung, die diese jedenfalls fir die Waren "Automobile und Teile davon" weiter-
hin rechtserhaltend nutze, fir eine Vielzahl von zu den vorgenannten Waren teilweise ahnlichen, teilweise
unahnlichen Waren und Dienstleistungen angemeldet, um von der (friiheren oder auch fortdauernden) Be-
kanntheit der Marke zu profitieren und ohne jedenfalls fiir die weit iberwiegende Zahl der Waren und Dienst-
leistungen im Zeitpunkt der Anmeldung bereits konkrete Verwertungshandlungen geplant zu haben. Uber
diese Umstande hinaus seien jedoch weitere die Bosglaubigkeit begriindende Umstande erforderlich, die das
Unwerturteil der bosglaubigen Markenanmeldung rechtfertigten und dieses absolute Schutzhindernis qualitativ
von blof relativen Schutzhindernissen abgrenzten. Derartige besondere Umstande konnten vorliegend, wie
ausgefuhrt, nicht mit der fur eine Nichtigerklarung der angegriffenen Marke erforderlichen Sicherheit festge-
stellt werden. Diese Beurteilung halt der rechtlichen Nachpriifung stand.

66 bb) Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, dass es fiir die Annahme der Bésglaubigkeit der
Anmeldung einer Marke nicht ausreicht, dass ein relatives Schutzhindernis vorliegt.

67 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européaischen Union sind die absoluten Schutzhinder-
nisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. zu Art. 3 der Ersten
Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken EuGH,
Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 [juris Rn. 25 bis 27] -
Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804
[juris Rn. 77] - Philips). Ziel dieser Regelungen ist es vor allem, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten
Rechtsmonopolen zu bewahren (Strébele in Strobele/Hacker/Thiering aaO § 8 Rn. 6). Das bei der Prifung
jedes dieser Eintragungshindernisse bertcksichtigte Allgemeininteresse kann oder muss sogar je nach dem
betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwagungen zum Ausdruck kommen (zu Art. 7 der
Verordnung [EG] Nr. 40/94 iber die Gemeinschaftsmarke EuGH, Urteil vom 15. September 2005 - C-37/03,
Slg. 2005, 1-7975 = GRUR 2006, 229 [juris Rn. 59] - BiolD). Der absolute Nichtigkeitsgrund der bésglaubigen
Anmeldung der Marke soll sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer, die die Moglichkeit der Anmeldung
einer Marke nutzen wollen, in lauterer Weise am Wettbewerb teilnehmen. Er zielt somit darauf ab, einen der
Anmeldung innewohnenden Mangel zu ahnden und nicht einen Mangel der Marke selbst (zu Art. 52 der Ver-
ordnung [EG] Nr. 207/2009 uber die Unionsmarke vgl. EUGH, GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 45] - CeramTec).

68 (2) Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass das Vorliegen eines relativen Schutz-
hindernisses allein nicht zur Annahme der Bésglaubigkeit der Markenanmeldung ausreicht. Zwar kdnnen nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union Gesichtspunkte, die zur Feststellung eines
relativen Eintragungshindernisses beitragen kénnten, fir die Feststellung der Bosglaubigkeit des Anmelders
relevant sein, ohne dass die Feststellung der Bésgldubigkeit im Zusammenhang mit einem relativen Eintra-
gungshindernis die Prifung erfordert, ob dieses Hindernis in vollem Umfang besteht (EuGH, Urteil vom 12.
September 2019 - C-104/18, juris Rn. 54 und 55 - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [STYLO
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& KOTON]; EuGH, GRUR 2025, 1168 [juris Rn. 59] - CeramTec). Da die Feststellung der Bésglaubigkeit der
Markenanmeldung eine umfassende Beriicksichtigung aller Umstande des Streitfalls erfordert und dies die
einzige Art und Weise ist, auf die eine behauptete Bosglaubigkeit objektiv geprift werden kann (EuGH, GRUR
2025, 1168 [juris Rn. 57] - CeramTec), kann grundsatzlich fiir die Annahme der Bésglaubigkeit einer Marken-
anmeldung nicht allein darauf abgestellt werden, dass ein Dritter geltend machen kénnte, dass ein relatives
Schutzhindernis vorliegt. Dies gilt vor allem fir diejenigen relativen Schutzhindernisse, die kein subjektives
Moment voraussetzen, wie der Fall der Doppelidentitat oder der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2
MarkenG).

69 cc) Im Streitfall ist allerdings zu berlicksichtigen, dass das hier von der Antragstellerin geltend gemachte
relative Schutzhindernis - der Schutz der bekannten Marke - ebenso wie das absolute Schutzhindernis der
bosglaubigen Markenanmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG aF ein auf einer zu missbilligenden Absicht
des Anmelders beruhendes Element enthalt. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke
geldscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit dlterem Zeitrang identisch
ist oder dieser ahnlich ist, falls es sich bei der Marke mit alterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke
handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund "in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde".
Deshalb kann die Anmeldung eines Zeichens, das einer bekannten Marke hochgradig dhnlich oder mit ihr
identisch ist, im Rahmen der Gesamtabwagung aller Umstande des Streitfalls dafir sprechen, dass die Mar-
kenanmeldung bdsglaubig erfolgt ist, wenn weitere Umsténde hinzutreten, die dies nahelegen. Solche Um-
stédnde hat das Bundespatentgericht jedoch nicht festgestellt.

70 dd) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts
sei die Entscheidung des Gerichts der Europaischen Union "Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén"
(EuG, GRUR Int. 2014, 1047) auf den vorliegenden Fall Gbertragbar mit der Folge, dass von einer bésglaubi-
gen Markenanmeldung ausgegangen werden musse.

71 (1) Gegenstand der Entscheidung "Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén" des Gerichts der Euro-
paischen Union war ein Antrag der Inhaberin prioritatsalterer, fir Kraftwagen geschutzter Simca-Marken auf
Nichtigerklarung der Wortmarke "Simca" wegen bdsglaubiger Markenanmeldung. Die Antragstellerin hatte die
alteren Marken in den letzten Jahren nicht mehr genutzt. Der ehemalige Inhaber der angegriffenen Marke
hatte in Kenntnis der alteren Simca-Marken die Marke "Simca" angemeldet, ohne zuvor einen Verfallsantrag
hinsichtlich der alteren Simca-Marken zu stellen. Er hatte die Nutzung seiner Marke bereits durch die Produk-
tion von Fahrrddern aufgenommen. Das Gericht der Europaischen Union hat die Beurteilung der Beschwer-
dekammer nicht beanstandet, aus den konkreten Fallumstanden sei zu folgern, dass es dem Anmelder der
Marke "Simca" in Wirklichkeit darauf angekommen sei, die Wertschatzung der eingetragenen prioritatsalteren
Marken parasitér auszubeuten und daraus Vorteile zu ziehen, so dass die Markenanmeldung als bdsglaubig
anzusehen sei (EuG, GRUR Int. 2014, 1047 [juris Rn. 56] - Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén).

72 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, auf diese Entscheidung des Gerichts der Europaischen
Union konne sich die Antragstellerin nicht stitzen. Der Streitfall unterscheide sich von demjenigen, der der
Entscheidung "Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén" zugrunde gelegen habe. Vorliegend sei die An-
tragstellerin Inhaberin alterer Marken, die weiterhin rechtserhaltend benutzt wiirden, wie dies in Bezug auf
"Automobile und Teile davon" zwischen den Beteiligten rechtskraftig feststehe. In dem Fall "Simca Eu-
rope/HABM - PSA Peugeot Citroén" sei die Produktion von Fahrzeugen mit der Bezeichnung SIMCA lange
zuvor eingestellt worden, es sei dort zwar eine fortbestehende Bekanntheit, aber keine rechtserhaltende Be-
nutzung geltend gemacht worden.

73 (3) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, aus der Rechtsprechung des Gerichts der Europai-
schen Union in der Sache "Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén" misse fur den Streitfall gefolgert
werden, dass erst recht von Bosglaubigkeit auszugehen sei.

74 (a) Es ist bereits zweifelhaft, ob der Beurteilung des Gerichts der Europaischen Union angesichts der in
jenem Verfahren festgestellten Umstande zugestimmt werden kann. Seine Annahme, die Anmeldung einer
Marke sei bosglaubig, wenn eine altere identische verfallsreife Marke existiere, der eine Restbekanntheit zu-
komme, und wenn der Anmelder des neueren Zeichens bereits eine eigene Benutzung der Marke aufgenom-
men habe, steht in Konflikt mit dem Grundsatz, dass Marken nur so lange Schutz geniel3en, als sie rechtser-
haltend benutzt werden (vgl. Weil}, GRUR-Prax 2014, 277; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 12. April 2011 -
28 W [pat] 13/10, juris, zur deutschen Wortmarke Simca).

75 (b) Jedenfalls hat das Gericht der Europaischen Union lediglich ausgefiihrt, dass die Beurteilung der Um-
stdnde des Einzelfalls durch die Beschwerdekammer rechtlich nicht zu beanstanden sei (vgl. EuG, GRUR Int.
2014, 1047 [juris Rn. 56 und 67] - Simca Europe/HABM - PSA Peugeot Citroén).
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76 (c) Die Beurteilung der Frage, ob die Umstande des Einzelfalls die Annahme einer bosglaubigen Marken-
anmeldung rechtfertigen oder nicht, liegt im Wesentlichen auf tatgerichtlichem Gebiet und ist nach allgemeinen
Grundsatzen im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschrankt darauf Giberprifbar, ob das Gericht einen zu-
treffenden rechtlichen Maf3stab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssatze oder die Denkgesetze versto-
Ren und keine wesentlichen Umstande unberiicksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 18. Juni 2025 - |
ZR 82/24, GRUR 2025, 1088 [juris Rn. 43] = WRP 2025, 1032 - Portraitfoto). Das Bundespatentgericht hat die
Umsténde des Streitfalls gewurdigt, hat eine Bekanntheit der Testarossa-Marken der Antragstellerin unterstellt
und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass alle diese Umsténde die Annahme der Bdsglaubigkeit des Markenin-
habers bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht rechtfertigen. Soweit die Rechtsbeschwerde - auch
unter Bezugnahme auf weitere Entscheidungen des Gerichts der Européaischen Union - der Ansicht ist, dass
diese Umstande das gegenteilige Ergebnis rechtfertigten, setzt sie ihre eigene Wiirdigung an die Stelle derje-
nigen des Bundespatentgerichts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

77 V. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europaischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst.
Es stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch
die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EUGH, Urteil vom
6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257 [juris Rn. 21] - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober
2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 [juris Rn. 43] - Doc Generici; Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19,
NJW 2021, 3303 [juris Rn. 32 f.] - Consorzio ltalian Management und Catania Multiservizi). Insbesondere ist
durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart, dass die Annahme der Bosglaubigkeit einer Markenan-
meldung ein subjektives Element - eine Behinderungsabsicht - des Markeninhabers im Zeitpunkt der Anmel-
dung voraussetzt. Zudem ist diese Frage im Streitfall nicht entscheidungserheblich, weil das Bundespatent-
gericht ohne Rechtsfehler angenommen hat, selbst wenn man auf eine von einer Behinderungsabsicht unab-
hangige funktionswidrige Anmeldung abstellen wollte, kbnne die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht
als bosglaubig angesehen werden, weil der Markeninhaber eine ihrer Hauptfunktion - der Herkunftsfunktion -
entsprechende Benutzung beabsichtigt habe. Geklart ist auch, dass derjenige, der geltend macht, eine Marke
sei bosglaubig angemeldet worden, hierfir die Feststellungs- beziehungsweise die Beweislast tragt. Dass re-
lative Schutzhindernisse bei der Priifung, ob eine Marke bdsglaubig angemeldet worden ist, beriicksichtigt
werden kdnnen, hat der Gerichtshof bereits entschieden.

78 D. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
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