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DIE NUTZUNG VON HINTERHALTSMARKEN: DIE ,,CLASS E*-

ENTSCHEIDUNG DES BGH

von Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr#*

Mit Urteil vom 25.11.2000 hat der BGH' zu der Frage Stellung genommen, unter welchen
Voraussetzungen das Geltendmachen eines Markenrechts nach dem MarkenG

rechtsmissbriuchlich sein kann.

1. DER ZUGRUNDELIEGENDE SACHVERHALT:

Geklagt hatte die DaimlerChrysler AG gegen den Inhaber der international registrierten
Marke ,,Classe E“. Die DaimlerChrysler AG benutzte fiir ihre Personenkraftwagen eine aus
Zahlen und Buchstaben bestehende Kombination als Modell- und Typenbezeichungen. Seit
Mitte 1993 verwendete sie fiir eines ihrer Fahrzeuge die Bezeichnung ,E-Klasse®“. In
franzdsisch- und italienischsprachigen Texten lautete die Bezeichnung ,,Classe E*.

Fiir die Lénder Frankreich und Schweiz erwarb der Automobil-Konzern vom Beklagten
entsprechende Nutzungslizenzen. Als der Beklagte auch fiir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland eine entsprechende Nutzungsvereinbarung verlangte, lehnte DaimlerChrysler ab.
Daraufhin machte der Beklagte sein markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht nach § 14
MarkenG geltend. DaimlerChrysler erhob Klage mit dem Antrag, dass dem Beklagten ein
solcher Anspruch nicht zusteht.

Bei dem Beklagten handelte es sich um eine Privatperson. Er berief sich darauf, kreativ zu
sein und daher in absehbarer Zukunft als Markendesigner tétig zu werden. Er habe zu diesem

Zweck eine gewisse Anzahl von Marken auf Vorrat fiir sich angemeldet.

2. DAS PROBLEM:

Nach dem alten WZG war es fiir die Anmeldung eines Warenzeichens erforderlich, dass der

Anmelder Inhaber eines Geschiiftsbetriebes war.” Mit Einfithrung des MarkenG® zum

* = Dr. Martin Bahr ist Rechtsanwalt in Hamburg mit den Interessenschwerpunkten Recht der Neuen
Medien und Gewerblicher Rechtsschutz, http://www.dr-bahr.com

' BGH, GRUR 2001, 242 — Classe E.

2 BGHZ 41, 187 (193) — Palmolive I; BGH, GRUR 1973, 523 (524) — Fleischer-Fachgeschiift.
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1.1.1995 ist dieses Erfordernis weggefallen.4 Nunmehr kénnen auch private Personen Marken
anmelden. Die Pflicht, auch eine entsprechende Nutzungsabsicht der Marke nachzuweisen,
besteht nach dem MarkenG nicht. Es geniigt eine generelle Benutzungsabsicht, die
angemeldete Marke einer Benutzung im geschiftlichen Verkehr zuzufiithren. Der
Markeinhaber braucht dabei nicht einmal die Absicht zu haben, die Marke selber zu nutzen.
Es reicht aus, wenn die Nutzung durch Dritte erfolgt, z.B. durch Ubertragung oder Vergabe
von Lizenzen.’

Somit haben sich in der Vergangenheit bestimmte Personen eine Vielzahl von Marken
registrieren lassen, ohne dass eine konkrete Nutzungsabsicht erkennbar wire. Die Anmeldung
erfolgt auf Vorrat, um mit den Marken spekulative Gewinne zu erzielen. Man spricht in
diesen Fillen von sog. Vorratsmarken.

Das dabei auftretende Problem ist nun, ob die Inhaber solcher Vorratsmarken die sachlich

begriindete Markennutzung durch Dritte verbieten konnen

3. DIE ENTSCHEIDUNG DES BGH :

a) Zulassigkeit von Vorratsmarken
Der BGH hat in seiner Entscheidung6 Vorratsmarken fiir ausdriicklich zuléssig erklart. Der
Gesetzgeber habe mit FEinfiihrung des MarkenG bewusst auf das Erfordernis des

Geschiftsbetriebes verzichtet, so dass auch Privatpersonen Marken erwerben konnten.”

b) Unzulissigkeit wegen § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG?

Eine Unzuléssigkeit ergebe sich auch nicht aus § 50 Abs.1 Nr. 4 MarkenG, so die Richter.
§ 50 Abs.1 Nr.4 MarkenG umfasst die Fille, in denen der Inhaber bei Markenanmeldung
bosgldubig ist. Das Fehlen eines Geschéiftsbetriebes und die noch nicht gegenwirtige
Markennutzung kann eine solche Bosglidubigkeit noch nicht begriinden, da der Gesetzgeber
die private Anmeldung ja gerade willentlich zugelassen habe.

Somit war hier ein Versto} gegen § 50 Abs.1 Nr.4 MarkenG nicht ersichtlich.

3 Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen v. 25.10.1994, BGBI. I, S. 3082.

4 Vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Miinchen 1999, § 3, Rn. 59ff.

5 Fezer, a.a.0. (Fn.4), § 50, Rn. 30; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Miinchen 1998, § 50 MarkenG, Rn. 9.
® BGH, GRUR 2001, 242 (244f.) — Classe E.

7 Vgl. auch die Begr. zum RegE, BT-Dr 12/6581, 95f.
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¢) VerstoB gegen Treu und Glauben?

Jedoch kann die Geltendmachung des Markenrechtes gegen Treu und Glauben verstoen und
daher unzuldssig sein. Treu und Glauben bilden eine allen Rechten, Rechtslagen und
Rechtsnormen immanente Inhaltsbegrenzung.8 Dies gilt nach stindiger Rechtsprechung9 und
nach h.L."” auch fiir den Bereich des Markenrechts.

Der BGH hat hier einen solchen Versto3 gegen Treu und Glauben angenommen. Er hat dabei
die schon nach dem alten WZG bekannten Kriterien auf die Lage nach dem MarkenG neu
angewandt und einen Fall der sog. Hinterhaltsmarke'' bejaht.

Danach liegt ein Fall von Hinterhaltsmarken dann vor, wenn die Markenanmeldung bzw. —
ausiibung ersichtlich mit der Zwecksetzung vorgenommen wird, Dritten, die in Unkenntnis
der Hinterhaltsmarke diese oder dhnliche Bezeichnungen verwenden, abzumahnen und sie
mit Unterlassungs- und Schadensersatzanspriichen zu iiberziehen.

Eine solche Zwecksetzung lésst sich anhand folgender Kriterien feststellen:'

(1) Wenn der Inhaber eine Vielzahl von Marken fiir unterschiedliche Waren oder
Dienstleistungen angemeldet hat,

(2) Fiir die Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat, vor allem zur Benutzung in
einem eigenen Geschdftsbetrieb oder fiir dritte Unternehmen auf Grund eines bestehenden
oder potentiellen konkreten Beratungskonzeptes und

(3) die Marken im Wesentlichen zum Zweck gehortet werden, Dritten, die identische oder
dhnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzanspriichen zu

liberziehen.

Die Richter haben hier einen solchen Fall angenommen, da der Beklagte eine Vielzahl von
Marken, ndamlich mehr als 50 Stiick, angemeldet hatte, ohne darlegen zu konnen, welche

konkrete Art der Nutzung beabsichtigte.

8 Vgl. nur BGHZ 30, 145; MiinchKomm-Roth, Band 2: Schuldrecht AT, 3. Aufl., Miinchen 1998, § 242, Rn. 45.
° BGHZ 15, 107 (110) — Koma; BGH, GRUR 1967, 490 (492) — Pudelzeichen; GRUR 1970, 138 (139) —
Alemite; GRUR 1980, 110 (111) — Trodi; GRUR 1984, 210 (211) — AROSTAR; GRUR 1985, 926, (928) —
topfitz/topfit; KG, WRP 1995, 727 (727) — Analgin; OLG Hamburg, GRUR 1995, 818 (816) — Xtensions

19 Fezer, a.a.0. (Fn.4), § 14, Rn. 539; Strobele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., K6ln u.a. 1997, § 50, Rn. 6.

U pDer Begriff Hinterhaltsmarke wurde von Baumbach/Hefermehl, WZG, Miinchen 1985, § 1, Rn. 51 geprigt.

12 BGH, GRUR 2001, 242 (244) — Classe E. So auch schon Helm, GRUR 1996, 593 (600) und
Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269 (273).
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4. ANMERKUNG:

Das Urteil des BGH verdient voll und ganz Zustimmung. Die durch die Einfiihrung des
MarkenG hervorgerufene alltigliche Missbrauchspraxis, dass Einzelne sich allein aus
spekulativen Gewinnen so viele Marken registrieren wie irgend moglich, hat durch die
Entscheidung endlich ihr notwendiges Korrektiv gefunden. Zugleich haben die Richter nicht

den gesetzgeberischen Wunsch verkannt, dass auch Privatpersonen Marken anmelden konnen.



