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BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 19/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:280122B25Wpat19.21.0



betreffend die Marke 1 061 960
(hier: Loschungsverfahren S 175/19)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Januar 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Dr. Nielsen und der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

Die Beschwerde der Loschungsantragstellerin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 4. August 1983 angemeldete Wortmarke
Schulkreide
istam 5. April 1984 unter der Nummer 1 061 960 fur nachfolgende Waren der Klasse
30 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefuihrte Register eingetragen
worden:
Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen.
Mit dem am 21. Oktober 2019 eingegangenen L&schungsantrag hat die

Léschungsantragstellerin gegentiber dem Deutschen Patent- und Markenamt die
Ldschung der Eintragung der Marke gemaf} 8 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. 8 3 Abs.



2 Nr. 2 MarkenG und 8 8 Abs.2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG beantragt. Der
Loschungsantrag wurde der Markeninhaberin am 21. November 2019 zugestellt.
Sie hat der Loschung mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 widersprochen, vorab
per Telefax eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 10.
Dezember 2019.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 17. Dezember 2020 den Ldschungsantrag zurlckgewiesen und der
Léschungsantragstellerin die Kosten des Loschungsverfahrens auferlegt. Zur
Begriindung ist ausgefuhrt, dass der Eintragung der mit dem L&schungsantrag
angegriffenen Wortmarke kein Schutzhindernis im Sinne von 8 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG entgegengestehe. Der insoweit zulassige Ldschungsantrag sei nicht
begriindet. Denn das Wort ,Schulkreide* beschreibe zwar einen konkreten
Gegenstand, der zudem in der Regel eine ganz bestimmte Form aufweise, die ein
charakteristisches Merkmal im Sinne von § 3 Abs. 2 MarkenG n. F. sein konne.
Soweit jedoch fur die Gestaltung der vorliegend beanspruchten Waren die Form von
Schulkreide gewahlt werde, geschehe dies nicht zur Erreichung einer technischen
Wirkung. Die Form der Ware vermittle allein optische oder haptische
Sinneseindriicke, weshalb ihre Wirkung nicht auf technischem Gebiet liegen kénne.
Soweit der Loéschungsantrag auf die Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 3 MarkenG gestitzt werde, sei er gemal 8§ 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG bereits
unzuldssig, da er nach dem Ablauf der Frist von 10 Jahren seit dem Tag der
Eintragung der angegriffenen Marke gestellt worden sei. Die Ausschlussfrist nach 8
50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG verstoRe entgegen der Auffassung der
Loschungsantragstellerin nicht gegen europaisches Recht. Die Richtlinie (EU)
2015/2436 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken
(MarkenrechtsRL) raume dem nationalen Gesetzgeber im Hinblick auf das
Verfahrensrecht einen gewissen Gestaltungsspielraum ein, wobei es sich auch bei
der Ausschlussfrist nach 8 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG um eine verfahrensrechtliche

Regelung handele.



Hiergegen wendet sich die Loschungsantragstellerin mit ihrer Beschwerde. Sie ist
der Ansicht, dass die Ausschlussfrist nach 8 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG nicht mit
dem harmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar sei. Weiterhin sei das lexikalisch
als Wort der deutschen Sprache nachweisbare Zeichen ,Schulkreide® im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende
Angabe im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn es beschreibe die Form der
so gekennzeichneten Waren, wobei es fir die Bejahung des Schutzhindernisses
bereits ausreichend sei, dass das Zeichen zur Beschreibung der Waren geeignet
sei. Sofern der erkennende Senat von einer Anwendbarkeit der Ausschlussfrist
nach 8 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgehe, werde die Zulassung der
Rechtsbeschwerde angeregt. Weiterhin sei entgegen der Auffassung der
Markenabteilung vorliegend auch ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG n. F. zu bejahen. Da der Loschungsantrag nach dem 14. Januar 2019
gestellt worden sei, misse das Schutzhindernis in der nach diesem Zeitpunkt
geltenden Fassung  gepruft  werden. Im Ubrigen  benutze die
Loschungsantragsgegnerin das Zeichen ,Schulkreide” nicht markenmalig. Auf
ihren Internetseiten seien verschiedene Waren abgebildet, bei denen ein anderes

Zeichen in den Vordergrund gertckt werde, namlich die Marke ,Red Band".
Die Loschungsantragstellerin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2020 aufzuheben und die L6schung der
Eintragung der Marke 1 061 960 anzuordnen.

Der Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurtickzuweisen.



Sie ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung nicht
zu beanstanden sei. Der Antrag auf Loschung der Eintragung der angegriffenen
Marke wegen 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 3 MarkenG sei gemaf3 § 50 Abs. 2 Satz 3
MarkenG nach Ablauf von 10 Jahren seit ihrer Eintragung in das Markenregister
unzulassig, zumindest jedoch unbegriindet. Der Gesetzgeber habe die Frist von 10
Jahren eingefihrt, weil nach langerem Zeitablauf meist keine zuverlassigen
Feststellungen mehr Uber die Schutzfahigkeit der Marke im Zeitpunkt ihrer
Anmeldung getroffen werden kdnnten, worauf es jedoch entscheidungserheblich
ankomme. Der Umstand, dass eine Marke mehr als 10 Jahre unangefochten
benutzt werde, weise zudem darauf hin, dass das Interesse der Mitbewerber an der
freien Verwendbarkeit des betreffenden Zeichens nur gering ausgepragt sei. Die
Markenabteilung habe weiterhin zutreffend festgestellt, dass die Ausschlussfrist
nach 8§ 50 Abs. 2 Satz 3 Marken das Verfahrensrecht und damit den nicht
harmonisierten Teil des Markenrechts betreffe. Im Ubrigen konne vorliegend auch
der Sache nach ein Schutzhindernis im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht
bejaht werden. Bei dem Wort ,Schulkreide* handele es sich nicht um ein
gebrauchliches Wort der deutschen Sprache, sondern um ein Kunstwort. Die
Kreidestifte, die zum Beschreiben von Schultafeln bestimmt seien, wirden als
.1afelkreide” bezeichnet. Bei der Marke ,Schulkreide* handele es sich in
Verbindung mit ,Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen* um eine phantasievolle
Bezeichnung mit eigenschdpferischem Gehalt. Soweit die Loschungsantragstellerin
der angegriffenen Marke eine technische Wirkung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG zuschreibe, sei der diesbezlgliche Vortrag nicht nachvollziehbar.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftichem Hinweis vom
20. September 2021 darauf hingewiesen, dass die angegriffene Marke noch unter
der Geltung des Warenzeichengesetzes (WZG) in die spéater in das Markenregister
Uberfihrte Warenzeichenrolle eingetragen worden sei. Deswegen setze eine
Loschung der Eintragung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse die
Feststellung voraus, dass das betreffende Schutzhindernis, gemessen am Mal3stab

des WZG, bereits im Zeitpunkt der Eintragung bestanden habe. Die Loschung einer



Altmarke sei nach 8 156 MarkenG nur zulassig, wenn deren Schutzunfahigkeit
sowohl nach friiherem als auch nach geltendem Recht feststehe. Nur fir diesen Fall
kénne es auf die Frage ankommen, ob die Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3
MarkenG mit dem teilharmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar sei. Weiterhin
sei ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegend nicht zu bejahen,
welil die angegriffene Wortmarke vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sei.
Damit sei nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europaischen Union und
des Bundesgerichtshofs fur das vorliegende Léschungsverfahren § 3 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG in seiner bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anwendbar. Das
Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. betreffe jedoch nur

Warenformmarken.

Auf den Hinweis des Senats hat die Loschungsantragstellerin ausgefiihrt, dass die
Ubergangsvorschrift nach § 156 Satz 1 MarkenG nicht anwendbar sei, da sie nach
ihrem eindeutigen Wortlaut voraussetze, dass der Antrag auf Léschung wegen
absoluter Schutzhindernisse vor dem 1. Januar 1995 gestellt worden sei. Im
Ubrigen sei die Rechtsprechung, dass die Eintragung einer Marke wegen absoluter
Schutzhindernisse nur dann geldscht werden kdnne, wenn das Schutzhindernis
sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als auch im Entscheidungszeitpunkt
bestehe, veraltet und nicht mit der MarkenrechtsRL vereinbar. Denn in ihr sei nicht
geregelt, dass ,die beschreibende Art des Produkts bereits zum Zeitpunkt der
Anmeldung gegeben sein misse“. Es komme allein auf die Frage an, ob das
betreffende Zeichen eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 4
MarkenrechtsRL sei. In diesem Zusammenhang sei auch von Bedeutung, dass die
MarkenrechtsRL bereits am 12. Januar 2016 in Kraft getreten sei und die
Umsetzungsfrist am 14. Januar 2019 geendet habe, wobei der vorliegende
Ldschungsantrag erst nach diesem Zeitpunkt gestellt worden sei. Nach der
MarkenrechtsRL sei lediglich vorgesehen, dass die Schutzhindernisse gemald § 8
Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG im Nichtigkeitsverfahren nur dann keine Anwendung
finden konnten, wenn sich die angegriffene Bezeichnung bis zum Antrag auf

Erklarung der Nichtigkeit in Folge ihrer Benutzung fiur die Waren, fur die sie



eingetragen worden sei, im Verkehr durchgesetzt habe. Weitere Voraussetzungen
seien in der abschlielBenden Aufzéahlung in Art. 4 MarkenrechtsRL nicht enthalten.
Deswegen komme es nicht darauf an, ob ein Schutzhindernis bereits im Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke bestanden habe. Sofern der erkennende
Senat an seiner gegenteiligen Rechtsauffassung festhalten wolle, sei entweder das
Verfahren dem Européischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen oder
die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Unabhéngig hiervon habe ein Schutzhindernis
schon im Zeitpunkt der Markenanmeldung und unter Geltung von § 4 Abs. 2 Nr. 1
WZG bestanden. Nach dieser Vorschrift seien Kennzeichen von der Eintragung
ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen wirden. Nach der
einschlagigen Kommentierung des WZG hatten solche Zeichen keine
Unterscheidungskraft, die das Aussehen, die dulRere Ausstattung, die Form oder
die Verpackung der beanspruchten Waren beschrieben. Vor diesem Hintergrund
sei das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch nach dem WzZG

ohne Weiteres zu bejahen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zum Hinweis des Senats ausgefuhrt,
dass das Zeichen ,Schulkreide® in Verbindung mit den beanspruchten Waren auch
unter Zugrundelegung von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG schutzfahig gewesen sei. Im
maf3geblichen Eintragungszeitpunkt sei die Unterscheidungskraft eines Zeichens in
der Regel verneint worden, wenn es Angaben beschreibender Art aufgewiesen
habe. Im Gegensatz zur heutigen Eintragungspraxis sei dagegen ein enger
beschreibender Bezug zur Bejahung eines Schutzhindernisses nicht ausreichend
gewesen. Zeichen, die gedankliche Schlussfolgerungen verlangten oder lediglich
im UObertragenen Sinne auf Merkmale der Waren hinwiesen, seien in
warenzeichenrechtlicher Hinsicht sogar als sehr geeignet beurteilt worden. Im
Ubrigen sei die angegriffene Marke seinerzeit ohne Beanstandungen eingetragen
worden. Lediglich der Inhaber einer Kreidefabrik sei damals gegen die Eintragung

vorgegangen, weil er die Marke fur tauschungsgeeignet gehalten habe.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Markenabteilung, die Schriftsdtze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom

20. September 2021 sowie auf den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige

Beschwerde der Léschungsantragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Die Markenabteilung 3.4 hat zu Recht mit Beschluss vom 17. Dezember 2020
den Antrag auf Erklarung der Nichtigkeit und Léschung der Eintragung der
Wortmarke 1 061 960 zurlickgewiesen.

a) Gemal § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden
Fassung (MarkenG a. F.) war ein Loschungsverfahren durchzufihren, da die
Markeninhaberin der Léschung mit dem am 10. Dezember 2019 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz innerhalb der Frist von zwel

Monaten gemal 8§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen hat.

b) Die Eintragung einer Marke ist auf Antrag gemaR 8 50 Abs. 1 MarkenG auch
wegen der vorliegend geltend gemachten absoluten Schutzhindernisse nach § 3
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG zu léschen, wenn
die Marke sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung — dahingehend wird der Wortlaut
des 850 Abs. 1 MarkenG vom Bundesgerichtshof im Einklang mit der
Rechtsprechung des Européaischen Gerichtshofs ausgelegt (vgl. BGH GRUR 2013,
1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook) —

als auch zum Zeitpunkt der hier getroffenen Entscheidung Uber die Beschwerde



gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2020 schutzunfahig war.

Die Ausfiihrungen der Loschungsantragstellerin zu Art. 4 MarkenrechtsRL geben
insoweit zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Der Gedanke, aus der besagten
Vorschrift sei zu schlussfolgern, dass die Schutzfahigkeit einer eingetragenen
Marke im Rahmen eines Léschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse
ausschlieBlich anhand der im Entscheidungszeitpunkt geltenden Rechtslage zu
beurteilen sei, vermag nicht zu Uberzeugen. Weder die einschlagigen
Erwagungsgrunde (14) noch der Wortlaut des Art. 4 der MarkenrechtsRL legen eine
solche Auslegung nahe. Insoweit verkennt die Lodschungsantragstellerin den
Regelungszweck der MarkenrechtsRL. Zudem st die diesbezigliche
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs entgegen der Auffassung der
Léschungsantragstellerin keineswegs ,veraltet. Der Europaische Gerichtshof hat
vielmehr auch unter Bezugnahme auf die MarkenrechtsRL festgestellt, dass nach
standiger Rechtsprechung die materiell-rechtlichen Unionsvorschriften zwecks
Gewahrleistung von Rechtssicherheit und Vertrauensschutz so auszulegen seien,
dass sie fur Sachverhalte vor ihrem Inkrafttreten nur gélten, soweit aus ihrem
Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgehe, dass ihnen
eine solche Wirkung beizumessen sei (vgl. EUGH GRUR 2019, 513 Rn. 30 -
Textilis/Svensk Tenn). Der Europdische Gerichtshof hat damit die von der
Léschungsantragstellerin diskutierte Frage mit Blick auf die MarkenrechtsRL bereits
eindeutig beantwortet, wenn auch nicht in ihrem Sinne. Eine Vorlage des Verfahrens
an den Européischen Gerichtshof nach Art. 267 AEUV ist schon deswegen nicht

veranlasst.

c) Vorliegend kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass
der Eintragung der angegriffenen Marke bereits am Tag ihrer Anmeldung am 4.

August 1983 ein Schutzhindernis entgegenstand.
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(1) Da die Marke 1 061 960 vor dem 1. Januar 1995 in die Warenzeichenrolle
eingetragen worden ist, die ab dem besagten Zeitpunkt als Markenregister
fortgefuhrt wurde, ist die Léschung ihrer Eintragung nach 8§ 156 Satz 2 MarkenG nur
zulassig, wenn ihre Schutzunfahigkeit sowohl nach friherem als auch nach
geltendem Recht feststeht (vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG,
13. Auflage, § 156 Rn. 3 bis 5). Die von der Loschungsantragstellerin unter Verweis
auf den Wortlaut des 8§ 156 Satz 1 MarkenG vertretene Auffassung, dass 8§ 156
MarkenG nur auf solche Verfahren anwendbar sei, bei denen der Léschungsantrag
vor dem 1. Januar 1995 gestellt wurde, widerspricht dem Wortlaut des 8§ 156 Satz 2
MarkenG. Aus letztgenannter Vorschrift ist eindeutig zu entnehmen, dass die
Schutzfahigkeit einer vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Marke im Rahmen
eines nach dem 1. Januar 1995 eingeleiteten LOschungsverfahrens wegen
absoluter Schutzhindernisse sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach
dem Markengesetz zu beurteilen ist.

(2) Gegen das Bestehen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der
Markenanmeldung am 4. August 1983 spricht bereits der Umstand, dass die
angegriffene Marke ohne jede Beanstandung seitens des (damals so bezeichneten)
Patentamts in die Warenzeichenrolle eingetragen wurde. Lediglich auf die Eingabe
eines Herstellers von Kreide vom 28. Dezember 1983 wurde gepriift, ob gemal § 4
Abs. 2 Nr. 4 WZG das Schutzhindernis der Tauschungsgefahr bestehe. Zur
Begrindung fuhrte der damalige Eingabefuhrer an, dass es ,,unvorstellbar” sei, dass
ein interessierter Kunde in der Suflwarenabteilung eines Kaufhauses nach
~Schulkreide” fragen konne. Man werde den betreffenden Kunden mit Sicherheit
auslachen. Das Zeichen ,Schulkreide® beschreibe deswegen Eigenschaften, die die
betreffende Ware tatsachlich gar nicht aufweise, so dass Tauschungsgefahr
gegeben sei. Die Eingabe vom 28. Dezember 1983 wurde vom Patentamt mit
Schreiben vom 24. Januar 1984 mit der Begrindung zuriickgewiesen, dass der
Warenname ,Schulkreide” in keinem Zusammenhang mit den beanspruchten

Waren stehe. Das Warenzeichen sei deswegen nicht geeignet, den Kaufentschluss
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des Verkehrs zu beeinflussen. Damit sei auch eine Tauschungsgefahr
ausgeschlossen. Diese Umstande sprechen nach Auffassung des Senats sehr
deutlich fur die Annahme, dass die angegriffene Marke im Zeitpunkt ihrer

Anmeldung schutzfahig war.

(3) Uber den Umstand der beanstandungsfreien Eintragung der angegriffenen
Marke hinausgehend verbietet es sich, aus der Normierung des Schutzhindernisses
der fehlenden Unterscheidungskraft oder des an unmittelbar beschreibenden
Angaben bestehenden Freihaltebedurfnisses in 8 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG den Schluss
zu ziehen, dass fur eine Markenanmeldung aus dem Jahr 1983 die heute geltenden
Beurteilungskriterien anwendbar sein konnten. Tatsachlich hat sich die Dogmatik
zur Anwendbarkeit des besagten Schutzhindernisses, insbesondere im Hinblick auf
die Unterscheidungskraft mit der Einfiuhrung des Markengesetzes erheblich
gewandelt. Die Markeninhaberin weist deshalb zutreffend darauf hin, dass
jedenfalls die Feststellung eines irgendwie gearteten beschreibenden Bezugs des
zu prufenden Zeichens zu den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zur
Bejahung eines Schutzhindernisses nach den Maligaben des WZG nicht
ausgereicht hatte. Auch insoweit spricht vieles daflr, dass der Eintragung der
Bezeichnung ,Schulkreide* als Marke fur Zuckerwaren zum damaligen Zeitpunkt

kein Schutzhindernis entgegenstand.

(4) Jedenfalls lassen sich heute, mehr als 38 Jahre nach dem Anmeldetag, zum
damaligen Verkehrsverstandnis keine sicheren Feststellungen mehr treffen, die
nahelegen kdnnten, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen ,Schulkreide® im
Zusammenhang mit ,Zuckerwaren, insbesondere Lakritzen” in irgendeiner Art und
Weise als sachbeschreibenden Hinweis auf die Form oder die Farbe der so

bezeichneten Waren verstanden hatte.
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(5) Ausgehend von der fehlenden Feststellbarkeit eines Schutzhindernisses zum
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke kommt es nicht
entscheidungserheblich auf die Frage an, ob der L&schungsantrag wegen der
zehnjahrigen Ausschlussfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 3 MarkenG unzulassig ist.
Insofern kann auch dahingestellt bleiben, ob die Ausschlussfrist mit dem
teilharmonisierten Unionsmarkenrecht vereinbar ist. Auch insoweit ist abweichend
von der Sichtweise der Léschungsantragstellerin eine Vorlage des Verfahrens nach
Art. 267 AEUV nicht veranlasst. Mit Auslegungsfragen, die fur die Entscheidung des
nationalen Gerichts ohne entscheidungserhebliche Bedeutung sind, muss sich der
Européaische Gerichtshof namlich nicht befassen.

d) Ein Schutzhindernis nach 8 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann vorliegend noch nicht
einmal zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Beschwerde gegen die

Entscheidung der Markenabteilung bejaht werden.

Die absoluten Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG wurden mit
Wirkung zum 14. Januar 2019 dahingehend geé&ndert, dass sie nicht mehr nur auf
Warenformmarken anwendbar sind, sondern auch auf solche Zeichen, die
ausschlief3lich ,aus anderen charakteristischen Merkmalen [als der Warenform]*
bestehen. Da zu der Frage der Anwendbarkeit von 8§ 3 Abs. 2 MarkenG auf Zeichen,
die vor dem 14. Januar 2019 insbesondere durch Eintragung in das Register
Markenschutz erlangt haben, keine Ubergangsregelung besteht, kénnte nach
allgemeinen Grundsétzen davon auszugehen sein, dass die Norm unabhangig vom
Zeitpunkt der Entstehung des Markenschutzes in ihrer aktuell geltenden Fassung
anzuwenden ist. Jedoch gilt nach der standigen Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs auch ohne eine ausdrickliche
Ubergangsvorschrift der Grundsatz des Vertrauensschutzes. Danach sind Marken,
die vor dem 14. Januar 2019 markenrechtlichen Schutz erlangt haben, im
Léschungsverfahren nach den Mal3gaben des § 3 Abs. 2 MarkenG in der vor dem
14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) zu prufen (vgl. EUGH GRUR
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2019, 513 Rn. 33 - Textilis/Svensk Tenn; BGH GRUR 2021, 1199 Rn. 23 bis 26 -
Goldhase llI; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 3 Rn. 157). § 3 Abs. 2 MarkenG
a. F. ist jedoch nur auf Warenformmarken anwendbar, so dass ein entsprechendes
Schutzhindernis im Hinblick auf die hier in Rede stehende Wortmarke offenkundig
nicht bejaht werden kann. Auf die Frage, ob § 3 Abs. 2 MarkenG a. F. auch auf
Marken anwendbar ist, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen
worden sind, kommt es somit nicht mehr entscheidungserheblich an. Allerdings ist
unter Zugrundelegung des oben angesprochenen Vertrauensgrundsatzes davon
auszugehen, dass mangels einer entsprechenden  Vorschrift im
Warenzeichengesetz auch 8§ 3 Abs. 2 MarkenG a. F. nicht auf vor dem vor dem 1.
Januar 1995 angemeldete und eingetragene Marken Anwendung findet. Damit
bedarf es keiner Erdrterung, ob ,Schulkreide” gemaR § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur
Erreichung einer technischen Wirkung in Verbindung mit ,Zuckerwaren,
insbesondere Lakritzen* erforderlich ist.

2. Soweit die Loschungsantragstellerin vortragt, dass die angegriffene Marke nicht
markenmanig benutzt werde, hat dieser Vortrag im Nichtigkeitsverfahren nach 8 50

Abs. 1 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse keine Relevanz.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Bundesgerichtshof hat die von
der Loschungsantragstellerin aufgeworfenen Fragen zur Anwendbarkeit von § 3
Abs. 2 MarkenG auf Marken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen wurden oder
in anderer Weise Schutz erlangt haben, auch unter ausdriicklicher Bezugnahme auf
die MarkenrechtsRL ausfihrlich und abschlieRend beantwortet (vgl. BGH GRUR
2021, 1199 Rn. 23 bis 26 - Goldhase Ill). Der Umstand, dass die
Ldschungsantragstellerin insoweit eine andere Rechtsauffassung vertritt als der

Bundesgerichtshof, rechtfertigt keine Zulassung der Rechtsbeschwerde.
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4. Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden werden,
nachdem ein Antrag auf Durchfiihrung einer solchen von keiner Beteiligten gestellt
worden ist (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und sie auch nach Einschatzung des Senats nicht
sachdienlich war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der FiOhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaéltin als Bevollmachtigte oder
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten in

elektronischer Form gemaf 8§ 130d ZPO einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Nielsen Fehlhammer



