BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 27/13 Verkindet am
6. April 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2009 021 457

hier: Loschungsverfahren

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 6. April 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am
Landgericht Dr. Séchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

PLOMBIR
ist am 8. April 2009 angemeldet und am 7. Juli 2009 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt geflihrte Register eingetragen worden. Sie ist flr die

nachfolgenden Waren und Dienstleistungen geschutzt:

Klasse 29: Diatetische Erzeugnisse fur die nahrstoffreduzierte und/oder

kalorienkontrollierte Erndhrung, né&mlich Nahrungsergéan-



Klasse 30:

zungsmittel fur nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von
Eiweil3; Fleisch, Fisch und nicht lebende Schalentiere, Ge-
fligel und Wild, auch konserviert, zubereitet oder tiefgefroren,
konserviertes, getrocknetes oder tiefgefrorenes Obst und
Gemuse; Fleischextrakte, Fleisch-, Fisch-, Obst- und
Gemiusegallerten; Konfitiren und Marmeladen; Eier, Milch,
Milchprodukte, namlich Butter, Kase, Sahne, Joghurt,
Milchpulver fir Nahrungszwecke; Speisedle und -fette;
Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch
und nicht lebenden Schalentieren, Gefligel, Wild, Gemuse
oder zubereitetem Obst (auch tiefgefroren), Desserts aus

Joghurt, Quark oder Sahne;

diatetische Erzeugnisse fur nahrstoffreduzierte und/oder kalo-
rienkontrollierte Ernahrung, namlich diatetische Nahrungs-
mittel nicht fir medizinische Zwecke auf der Basis von
Kohlenhydraten; Salatsol3en, Mayonnaisen; Kaffee, Tee,
Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee- und Tee-
Ersatzmittel, Mehle und Getreidepraparate (ausgenommen
Futtermittel), insbesondere Frihstickszerealien; Teigwaren,
Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen, auch mit
flissiger Fullung aus Weinen und/oder Spirituosen, Zucker-
waren, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis,
Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, namlich Speise-
und Streusalz: Senf, Essig, Solien (ausgenommen
Salatsol3en); Gewurze und Gewirzmischungen; Aromastoffe
(pflanzliche) far Nahrungsmittel (ausgenommen

atherische Ole);



Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gasten;

(verfahrensgegenstandliche Waren in Fettdruck).

Hinsichtlich dieser Eintragung, die am 7. August 2009 vero6ffentlicht wurde, hat die
Antragstellerin am 13. Oktober 2011 die Loschung der Marke fur die Waren ,Eier,
Milch, Milchprodukte, namlich Butter, Kase, Sahne, Joghurt, Milchpulver fir
Nahrungszwecke; Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne; Kaffee, Kakao;
Schokolade und Schokoladewaren; Speiseeis; Aromastoffe (pflanzliche) fur
Nahrungsmittel (ausgenommen &therische Ole)“ beantragt, da diese insoweit
entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei und diese
Schutzhindernisse auch noch zum jetzigen Zeitpunkt fortbestinden. Zur Be-
grindung hat sie vorgetragen, ,Plombir® sei in Russland zumindest seit Zeiten der
Sowijetunion die Gattungsbezeichnung fir ein sehr beliebtes, besonders fett-
haltiges Sahneeis, welches eine spezielle Zusammensetzung aufweisen musse.
Die konkrete Beschaffenheit der Eissorte ,Plombir® sei in Russland auch durch
den GOST-Standard GOST R 51917-2002 definiert (Anlagen A3 und A 4 zum
Schriftsatz vom 13. Oktober 2011). Bei dem GOST-Standard handele es sich um
eine Zertifizierung fur Waren, welche in die Russische Fdderation eingefihrt
wirden. Diese Zertifizierungspflicht sei vergleichbar mit den ISO- und DIN-
Zertifizierungen in Deutschland (Anlage A5 zum Schriftsatz vom 13. Okto-
ber 2011).

Fir die Beurteilung, ob das Wort ,Plombir* von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen in Deutschland als Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder aber
als Angabe der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren
verstanden werde, sei mal3geblich auf das Verstdndnis der in Deutschland
lebenden ausléndischen Bevoélkerungsteile abzustellen. In Deutschland, wo die
grofdte Zahl russischer Muttersprachler aufRerhalb der ehemaligen Sowjetunion

lebe, sei Russisch mit rund 3 Millionen Sprechern die nach Deutsch am



zweithaufigsten gesprochene Sprache (Anlage A 6 zum Schriftsatz vom 13. Ok-
tober 2011). Somit seien auch die russischsprechenden Teile der Verkehrskreise
in Deutschland sowie Handler, die Nahrungsmittel vornehmlich an diese
russischstammigen Verkehrskreise in Deutschland vertrieben, als maf3gebliche
Verkehrskreise anzusehen. Diese Handler, die in erster Linie die russisch-
stammigen Teile der Abnehmer in Deutschland belieferten, seien ebenfalls

Uberwiegend russischer Abstammung.

Diese wiurden die Bezeichnung ,Plombir® nicht als einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft, sondern als Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit bzw.
sonstiger Merkmale der so gekennzeichneten Waren verstehen, wenn die
Bezeichnung ,Plombir® im Zusammenhang mit ,Eiscreme“ sowie ,Milch und
Milchprodukten“ verwendet werde. Hinsichtlich aller weiteren von dem Teill6-
schungsantrag umfassten Waren werde der angesprochene Verkehr den Begriff
als Hinweis auf den Verwendungszweck der Ware, namlich zur Herstellung des

Eises der Sorte ,Plombir®, verstehen.

Unerheblich sei in diesem Zusammenhang, ob die betroffenen Waren Uberhaupt
nach Deutschland importiert wirden. Dies sei allenfalls dann von Relevanz, wenn
behauptet werde, der als Marke eingetragene Begriff werde als beschreibende
Angabe fur die geographische Herkunft der Waren verstanden. Anders sei es in
vorliegendem Fall, in dem die angesprochenen Verkehrskreise die streitge-
genstandliche Angabe als Gattungsbezeichnung fir eine nach einem ganz
bestimmten Rezept zubereitete Eissorte séhen. Hier komme es nicht auf die
geographische Herkunft an, sondern darauf, dass es sich um eine Gat-
tungsbezeichnung und mithin um eine Beschaffenheitsangabe handele.

Bemerkenswert sei auch, dass die Markeninhaberin auf ihrer eigenen Internetseite
die Angabe ,Eis Plombir® selbst als Gattungsbezeichnung neben anderen
Gattungsbezeichnungen wie ,Caviar®, ,Wodka“ etc. verwende (Anlage A 7 zum

Schriftsatz vom 28. August 2012). Auch beschreibe die Markeninhaberin ihre



Eiscreme ,Plombir® u. a. wie folgt: ,,Plombir® ist eine typische russische Eiskrem,
die man an jeder Ecke kaufen kann.“ (Anlage A 8 zum Schriftsatz vom 28. Au-
gust 2012).

Daruber hinaus, so die Antragstellerin weiter, handele es sich bei ,Plombir aus
den vorstehenden Grinden auch um eine beschreibende Angabe, der jegliche

Unterscheidungskraft fehle.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Loschungsantrag am 10. Novem-
ber 2011 zugestellt worden. Mit beim DPMA am 5. Januar 2012 eingegangenem
Schriftsatz hat sie diesem widersprochen. Zur Begriindung hat sie ausgefuhrt, der
Loschungsantrag sei unbegrindet, da der angegriffenen Marke weder die
erforderliche Unterscheidungskraft gemal? 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, noch
das Zeichen freihaltebedirftig gemaf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.

Bei dem Zeichen ,Plombir® handele es sich fiur die hiesigen Verkehrskreise um
eine reine Fantasiebezeichnung, die phonetisch noch nicht einmal Anklange an
ein russisches oder anderssprachliches Wort erkennen lasse. Auch die in
Deutschland lebenden Russen bzw. Aus- und Ubersiedler wiirden dem Mar-
kenwort ,Plombir* keine warenbeschreibende Bedeutung entnehmen, nicht zuletzt
da die Verwendung lateinischer Buchstaben nicht auf ein russisches Wort

schlielRen lasse.

Uberdies gebe es im Russischen kein Wort bzw. keine Gattungsbezeichnung
,Plombir, nicht einmal in der kyrillischen Transliteration (,[lnom6up®). Egal in
welcher Schreibweise man ,Plombir® begegne, sei der Begriff auch dort nur eine
blo3e Fantasiebezeichnung ohne eine inhaltlich feststehende Bedeutung. Dafir
spreche zunéchst, dass sich auch die kyrillische Bezeichnung lexikalisch nicht
nachweisen lasse (Anlage AG 7 zum Schriftsatz vom 20. April 2012). Ferner
werde das Wort ,Speiseeis” im Russischen nicht mit ,[1Tnombup“ Ubersetzt (Anlage
AG 8 zum Schriftsatz vom 20. April 2012). Bestatigt werde dies durch das



Ergebnis einer Ubersetzungsanfrage, bei der die kyrillische Bezeichnung im
Zusammenhang mit Eis nicht auftauche (Anlage AG 16 zum Schriftsatz vom
15. November 2012). Die Markeninhaberin hat weiter ausgefuhrt, nach ihren
Erkenntnissen sei die kyrillische Bezeichnung ,[Mnombup“ in der Sowjetunion
allenfalls ein fantasievoller Name fur ein in Kugelform portioniertes Eis, der von
einigen Herstellern auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland
als Marke bzw. Produktkennzeichen zum Teil beibehalten worden sei. Eine
Bilderrecherche zeige sehr anschaulich, dass die diesbezlglichen Ergebnisse
einige Produkte geliefert hatten, die mit ,[Mnom6up“ in markenmaliger Form
gekennzeichnet seien, und zwar fur ganz unterschiedliche Lebensmittel, unter
anderem Waffeln und Konfekt (Anlage AG 9 zum Schriftsatz vom 20. April 2012)
und fur Eiscreme in ganz unterschiedlichen Produktformen und Geschmacks-
richtungen (Anlage AG 10 zum Schriftsatz vom 20. April 2012). Alles in allem
lasse sich feststellen, dass sich zumindest seit dem Zusammenbruch der UdSSR
und bis heute nur noch eine ganz unspezifische Verwendung der Bezeichnung
.Finoméup* als Produktname feststellen lasse, der weder dazu gedacht noch dazu
geeignet sei, auf eine bestimmte Beschaffenheit eines Produktes bzw. die Gattung
eines Lebensmittels hinzuweisen, sondern lediglich in der Absicht verwendet
werde, ein gewisses nostalgisches Flair zu erzeugen. Allein dieser in Russland
maoglicherweise von einigen Herstellern flr unterschiedliche Waren und Dienst-
leistungen fortgesetzte Gebrauch eines ehemals sowjetischen Produktnamens
schliele die Eintragungsfahigkeit von ,Plombir“ als Marke in Deutschland nicht
aus, insbesondere wenn der Name in der angegriffenen Marke auch noch in

lateinische Buchstaben transliteriert sei.

Eine im Ausland verwendete Bezeichnung sei nach der standigen Recht-
sprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs nicht allein
deshalb freihaltebedurftig, weil sie in irgendeiner Sprache einen beschreibenden
Bezug aufweise. Erforderlich sei vielmehr, dass es sich um eine Warenangabe
handele, die dem inlandischen Verbraucher oder dem Handel ohne weiteres

gelaufig und deshalb verstandlich und verwendbar sei. Dies sei bei auslandischen



Begriffen nur dann der Fall, wenn sie einer Welthandelssprache angehorten.
Russisch sei hingegen weder eine Welthandelssprache noch eine européische
Amtssprache. Bei Markenwortern, die keiner Welthandelssprache angehérten, sei
ein Freihaltebedirfnis nur dann zu bejahen, wenn ein tatsachlicher Warenverkehr
feststellbar sei und eine beschreibende Verwendung zumindest naheliege. Dies
setze voraus, dass sie im Inland mdglich und wahrscheinlich sei, was vorliegend

aber gerade nicht der Fall sei.

Der Warenhandel mit Russland beschrénke sich vorwiegend auf Wodka. Hinzu
komme, dass der Handel zwischen Deutschland und Russland mit Speiseeis
mangels entsprechender Transport- und Kihlungsmdglichkeiten einerseits un-
wirtschaftlich und andererseits in Bezug auf Milcheis sogar bis heute aus
Rechtsgrinden verboten sei. Russischen Unternehmen fehlten grundsatzlich die
erforderlichen Zulassungen fur die Einfuhr von Milch und Milchprodukten in die
EU (Anlagen AG 13 bis AG 15 zum Schriftsatz vom 20. April 2012). Lediglich
ausnahmsweise seien drei in Russland ansassige Betriebe fir den Import von
Milch und Milcherzeugnissen zugelassen, von denen aber nur zwei Uberhaupt
Eisprodukte herstellten (Anlage AG 15a zum Schriftsatz vom 20. April 2012).

Soweit die Antragstellerin auf einen GOST-Standard verwiesen habe, datiere
dieser aus dem Jahr 2002 und betreffe mithin nicht den relevanten Zeitraum der
Markenanmeldung. Im Ubrigen werde bestritten, dass dieser auch jemals in Kraft
getreten sei. Zudem sei die Regelung eines GOST fur russische Produzenten

keineswegs verbindlich, sondern lediglich fakultativ.

Basierend auf vorstehend Gesagtem, so die Inhaberin der angegriffenen Marke
abschlielBend, sei die angegriffene Marke auch hinreichend unterscheidungs-

kraftig.

Mit Beschluss vom 12. Marz 2013 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamtes die Loschung der Eintragung der Marke hinsichtlich der



Waren ,Eier, Milch, Milchprodukte, namlich Butter, Kase, Sahne, Joghurt,
Milchpulver fir Nahrungszwecke; Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne;
Kaffee, Kakao; Schokolade und Schokoladewaren, Speiseeis; Aromastoffe
(pflanzliche) fir Nahrungsmittel (ausgenommen &therische Ole)“ angeordnet. Zur
Begriindung hat sie ausgefuhrt, die angegriffene Marke sei in Bezug auf die
verfahrensgegenstandlichen Waren entgegen 8 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG ein-
getragen worden. Das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe bestehe auch

im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Léschungsantrag fort.

Die in lateinischen Buchstaben eingetragene Marke ,PLOMBIR" werde
transliteriert in kyrillischen Schriftzeichen mit ,[Tnombup“ wiedergegeben. Letzt-
genannter Begriff sei lexikalisch nachgewiesen und bedeute Ubersetzt ,Sahneeis®,
was erganzende Rechercheergebnisse belegten. Dies stehe auch im Einklang mit
dem Auszug aus dem GOST-Standard R 52175-2003, nach dem sich das
Speiseeis der Art ,Plombir durch einen hdheren Fettgehalt von anderen Arten von
Speiseeis unterscheide. Die beschreibende Verwendung der Marke flr Speiseeis
werde bestatigt durch eine weitere Recherche, die unter dem kyrillischen Begriff
zu einer Vielzahl verschiedener Darstellungen und Darreichungsformen von
Speiseeis fuhre. Zusammenfassend stehe damit fest, dass die eingetragene
Marke eine bestimmte Art von Speiseeis wie auch ,Desserts aus Joghurt, Quark
oder Sahne® unmittelbar nach seiner/ihrer Art beschreibe. ,Eier, Milch, Milch-
produkte, namlich Butter, K&se, Sahne, Joghurt, Milchpulver fir Nahrungszwecke;
Kaffee, Kakao; Schokolade und Schokoladewaren; Aromastoffe (pflanzliche) ftr
Nahrungsmittel (ausgenommen &therische Ole)* kamen als Zutaten von Sahneeis
(auch) zur Verwendung, so dass die Marke auch insoweit die Bestimmung
beschreibe. Wahrend dies fur nahezu alle der vorgenannten Waren auf der Hand
liege, kbnnten allenfalls in Bezug auf Kase Zweifel daran bestehen, dass dieser
bei der Herstellung von Sahneeis zur Verwendung kommen koénne. Unter dem
Begriff ,Kase“ falle jedoch auch Frischkase, der aufgrund seiner cremig-festen
Konsistenz und des Fehlens eines dominanten Eigengeschmacks gern in

Desserts, darunter auch Speiseeis, verwendet werde.
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Um das Schutzhindernis letztendlich zu bejahen, misse die beschreibende
Bedeutung des fremdsprachigen Wortes auch von wesentlichen Teilen der
maf3geblichen inlandischen Verkehrskreise in dem Sinn verstanden werden, dass
diese sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug
zwischen der Bezeichnung und den beanspruchten Waren herstellten. Die
inlandischen Verkehrskreise setzten sich zusammen aus dem am Handel
beteiligten Fachverkehr und den Durchschnittsverbrauchern. Selbst wenn man
nach dem Vortrag der Markeninhaberin die am zwischenstaatlichen Handel
beteiligten inl&andischen Fachkreise vernachlassige, weil in Bezug auf Milch-
produkte nach den derzeit gultigen Einfuhrregelungen der EU kein Handel in
nennenswertem Umfang zwischen Deutschland und Russland stattfinde, seien als
vorrangige Zielgruppe innerhalb der Endverbraucher eine nicht unbeachtliche Zahl
von Spataussiedlern bzw. Einwanderern aus dem Gebiet der friheren
Sowijetunion zu berucksichtigen. Die insoweit von der Antragstellerin vorgetragene
Zahl von 3 Millionen Personen sei unwidersprochen geblieben. Die von der
Markeninhaberin ins Feld gefihrten Argumente gegen ein unmittelbares Ver-
stéandnis der Bezeichnung ,Plombir® als Transliteration eines russischen Begriffs
konnten fur die nicht russischsprechenden Teile der inlandischen Bevdlkerung
zutreffen. Fir die zahlenmafRig relevante Gruppe der Spataussiedler bzw.
Einwanderer hingegen hindere die Verwendung lateinischer Buchstaben das
Erkennen der beschreibenden Verwendung nicht. Diese wirden die angegriffene
Marke als Transliteration eines kyrillischen Begriffs fir eine bestimmte Art von
Eiscreme erkennen. Dies gelte umso mehr, als es in Deutschland zahlreiche
Spezialgeschafte fur russische Lebensmittel gebe, in denen aus Russland
importierte und/oder nach russischen Rezepten hergestellte Lebensmittel
angeboten und verkauft wirden. Gerade in diesem Umfeld liege es nahe, dass die
Marke ,Plombir* eine Transliteration darstelle und sie als solche - im Ubrigen auch
von deutschen Kunden dieser Geschafte, die der russischen Sprache méchtig

seien - erkannt werde.
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Im Ubrigen, so die Markenabteilung weiter, bestiinden Zweifel, ob die am Handel
beteiligten Kreise tatsachlich zu vernachlassigen seien, weil nach dem Vortrag der
Markeninhaberin selbst die EU zwischenzeitlich auch die Einfuhr von Milch-
produkten russischer Produzenten zugelassen habe. Soweit diese Zulassung
derzeit entfallen sein sollte, sei die EU nicht gehindert, zukinftig wieder Pro-
duzenten aus Russland zuzulassen. In Zeiten der Globalisierung einerseits und
unter Berlcksichtigung des Trends zu regional gepragten Spezialitaten anderer-
seits sei es technisch weder ausgeschlossen, noch erscheine es - auch unter
O0konomischen Gesichtspunkten - fernliegend, selbst Lebensmittel, die einer
ununterbrochenen Kihlkette bedurften, aus weit entfernten Regionen, im kon-

kreten Fall aus Russland, zu beziehen.

Das Schutzhindernis bestehe fur die Marke zum gegenwartigen Zeitpunkt und
habe auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung 2009 bestanden. Die dem
Beschluss beigeflgten Printwdrterbuchausziige stammten aus den Jahren 2000
und 2007. Beide datierten damit aus einer Zeit vor Eintragung der Marke.
Anhaltspunkte fur eine Verdanderung des Verkehrsverstandnisses nach 2007 lagen
ebenfalls nicht vor.

Ob dartber hinaus der Eintragung auch das Schutzhindernis der fehlenden
Unterscheidungskraft entgegenstehe, so die Markenabteilung abschlieRend,
konne im Ergebnis dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Zur Begrundung fuhrt sie aus, bereits die Verwendung von ,lnombup“ fur ganz
unterschiedliche Produkte, so etwa auch fir eine Fettglasur ,Plombir-Schoko®
(Anlage AG 29 zum Schriftsatz vom 15. Januar 2015), beweise, dass der
Bezeichnung ,[Mnombup“ auch im Russischen keine eindeutige Begrifflichkeit im
Sinne von Sahneeis beigemessen werden kdnne. Bestétigt werde dies dartber

hinaus auch durch ein Fachgutachten eines russischen Sprachwissenschaftlers
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(,Fachgutachten WIladimirowic* in Anlage AG 30 zum Schriftsatz vom 15. Ja-
nuar 2015). Auch bei Ermittlung des russischen Wortes fir den deutschen Begriff
,Sahneeis“ tauche ,Plombir“ nicht auf (Anlagen AG 31 bis AG 38 zum Schriftsatz
vom 15. Januar 2015).

Schlie3lich verweist die Inhaberin der angegriffenen Marke noch auf eine von ihr
eingeholte Verkehrsbefragung (ber die ,Bekanntheit und Verbraucherwahr-
nehmung bezlglich der Bezeichnung ,Plombir“ bei russischsprachigen Personen
mit russischem Migrationshintergrund in Deutschland® (Anlage AG 39 zum
Schriftsatz vom 29. Februar 2016). Aus dieser gehe hervor, so die Marken-
inhaberin, dass weit Uber 80 % der hierzulande befragten russischen Ver-
kehrskreise mit Migrationshintergrund keine hinreichend konkrete warenbe-
schreibende Vorstellung von ,Plombir® hatten. Wenn man daruber hinaus das
Erfordernis berlcksichtige, dass der Verkehr zwingend objektiv ein hinreichend
konkretes inhaltliches Verstandnis von der Bezeichnung haben misse, liege der
Anteil der Befragten, die sich im weitesten Sinne entsprechend der Auffassung der
Antragstellerin geé&ulRert hatten, allenfalls bei 7 %. Dies sei jedoch fiur die
Annahme eines Freihaltebedlrfnisses nicht ausreichend. Wegen der naheren

Einzelheiten der Verkehrsbefragung wird auf die Anlage AG 39 Bezug genommen.

Fir den Fall, dass der Senat von der Schutzunfahigkeit der angegriffenen Marke
ausgehe, hat die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde
angeregt. Dartber hinaus hat sie angeregt, vorliegendes Verfahren dem
Européischen Gerichtshof zur Auslegung des Freihaltebedurfnisses vorzulegen.
Wegen des genauen vorgeschlagenen Wortlautes der Vorlagefrage wird auf den
Schriftsatz der Beschwerdefuhrerin vom 29. Februar 2016 und auf das Protokoll

der mundlichen Verhandlung vom 6. April 2016 verwiesen.
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Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
12. Marz 2013 aufzuheben und den Loschungsantrag zuriickzu-

weisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt erganzend vor, zunachst sei Russland seit 2012 Mitglied der WTO, somit

sei Russisch auch als Welthandelssprache zu bertcksichtigen.

Bei den vorliegend angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich - was allein
ausreichend sei- um die am Handel mit russischen und osteuropaischen
Lebensmitteln beteiligten Fachkreise und dariber hinaus um die mit den
Lebensmitteln angesprochenen Endverbraucher. Hierbei handele es sich um eine
Vielzahl von ,Deutschen aus Russland“ und in Deutschland lebende Russen und

Osteuropaer.

.rinombnp“, so die Antragstellerin weiter, habe die lexikalische Bedeutung
,Sahneeis“ (Anlage A 14 zum Schriftsatz vom 11. Juni 2015, vgl. auch Anlage
A 22 zum Schriftsatz vom 24. Méarz 2016). Ausweislich eines entsprechenden
Wikipedia-Eintrages zu ,Plombir (Anlage A 15 zum Schriftsatz vom 11. Juni 2015)
werde Plombir nach dem GOST 31457-2012 produziert (Anlagen A 16 und A 18
zum Schriftsatz vom 11. Juni 2015). Aus diesem ergebe sich, dass Plombir eine
bestimmte, sehr gehaltvolle Eisart sei, die einen hoheren Fettgehalt als Sahneeis
aufweise. Da der GOST zwischen Milch-, Sahne- und Plombireis unterscheide, sei
eine Verwendung als Gattungsbegriff belegt. Dieser GOST sei auch in Kraft

getreten.
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Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen habe, dass es einen
Handel mit Russland mit Milchprodukten nicht geben wirde, sei dies unzutreffend.
Die Antragstellerin verweist in diesem Zusammenhang auf eine Auflistung der zum
Import in die EU zugelassenen Betriebe (Anlagen A 17 zum Schriftsatz vom
11. Juni 2015 und A 19 zum Schriftsatz vom 24. Febrauer 2016). Aus dieser gehe
hervor, dass zumindest ein Betrieb seit mindestens 2008 entsprechend zertifiziert
sei. Sahneeis werde seit mindestens sieben Jahren zwischen Deutschland und

Russland gehandelt.

Die LOoschungsreife der angegriffenen Marke ergebe sich schlie3lich bereits aus
dem Umstand, dass diese zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder
sonstiger Merkmale dienen kdnne, wovon im Streitfall auszugehen sei. Dies nicht
zuletzt unter Berucksichtigung der Tatsache, dass die Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Russland und Deutschland nach dem Zusammenbruch der UdSSR im
Zuge der Offnung der Grenzen erheblich intensiviert worden seien. Vor diesem
Hintergrund sei die Wahrscheinlichkeit gro3, dass die Mitbewerber der Mar-
keninhaberin die angegriffene Marke im grenziberschreitenden Verkehr mit
Russland benottigen werden, um die einschlagigen Waren sachgerecht zu

beschreiben.

Die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung, so die Beschwer-
degegnerin weiter, sei unverwertbar. Dies ergebe sich schon aus der intrans-
parenten Auswahl und der zu geringen Anzahl der Befragten mit lediglich 501

Personen sowie der fehlerhaften Fragestellung.

Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird erganzend auf den Akteninhalt

verwiesen.
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Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung
3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat zu Recht die Léschung der
Eintragung der streitgegenstandlichen Marke der Beschwerdefuhrerin fir die
verfahrensgegenstandlichen Waren gemald 88 54, 50 Abs. 1, Abs. 2, § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG angeordnet.

Nach 8§50 Abs.1, Abs.2 MarkenG wird die Eintragung einer Marke wegen
Nichtigkeit u.a. geléscht, wenn sie entgegen 88 ADbs.2 Nr.2 MarkenG
eingetragen worden ist und wenn das Schutzhindernis zum Zeitpunkt der

Entscheidung tber den Antrag auf Loschung noch besteht.

Diese Voraussetzungen liegen vor. Bei dem Zeichen ,Plombir® handelt es sich
hinsichtlich der verfahrensgegenstandlichen Waren um eine freihaltebedurftige

beschreibende Angabe bzw. um eine solche, die hierzu dienen kann.

Dem Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken,
die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merk-
male der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen. Mit diesem
Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle
Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienst-
leistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden kdnnen
und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten
werden (vgl. EUGH GRUR 2004, 680, Rdnr. 35f. - BIOMILD; GRUR 1999, 723,
Rdnr. 25 - Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift kbnnen dabei
auch sprachliche Neuschopfungen angesehen werden, die aus mehreren
Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn fir die Neuschodpfung selbst in ihrer
Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH a.a.O.,
Rdnr. 37 - BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2
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MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung
als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber
jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276, Rdnr. 1 - Institut der
Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Das Vorliegen eines Freihaltebedurfnisses im mal3geblichen Zeitpunkt der
Anmeldung setzt voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise um die
beschreibende Bedeutung des Begriffs ,Plombir® hinsichtlich der verfahrens-
gegenstandlichen Waren wissen bzw. dass dieser Begriff als Sachangabe
zukunftig dienen kann. Bei den beteiligten Verkehrskreisen, auf deren Kenntnisse
abzustellen ist, handelt es sich um den Handel und/oder den normal informierten
und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher
(EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Insoweit kdnnen
bereits die Kenntnisse eines kleinen Teils aller beteiligten Verkehrskreise einer
Markeneintragung entgegenstehen (Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage,
2015, § 8, Rdnr. 485).

Die in lateinischen Buchstaben eingetragene Wortmarke ,Plombir, als deutsche
Transliteration des aus Kkyrilischen Schriftzeichen bestehenden Wortes
.Finombunp“, bedeutet Ubersetzt ,Sahneeis”. Entsprechendes wird durch die von
der Antragstellerin vorgelegten lexikalischen Nachweise (Anlagen A9 zu ihrem
Schriftsatz  vom 28. August 2012 und A 22 zu ihrem Schriftsatz vom
24. Marz 2016) sowie durch die von der Markenabteilung vorgelegten ergan-
zenden Rechercheergebnisse (Anlage 1 zum Beschluss vom 12. Mérz 2013)
belegt. Die konkrete inhaltliche Zusammensetzung, welche ein Sahneeis ,Plombir*
aufweisen muss, ergibt sich aus einem eigenen GOST-Standard fur ,Plombireis®
(GOST 31457-2012 - vgl. Anlagen A 16 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom
11. Juni 2015 und A 18 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. Februar
2016). Ausweislich der staatlichen Normierung wird u. a. in Russland (vgl. S. 2 der
Anlage A 18 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. Februar 2016) im
Speiseeisbereich zwischen ,Milcheis®, ,Sahneeis* sowie ,Plombireis” differenziert
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(vgl. S.5 der Anlage A 18 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. Fe-
bruar 2016). Letzteres zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht weniger als 36 %
trockene Stoffe, nicht weniger als 12 % Milchfett und nicht weniger als 2,2 %
Milcheiweil3 enthalt (vgl. S. 4 der Anlage A 18 zum Schriftsatz der Antragstellerin
vom 11. Juni 2015).

Auch wenn vorstehender GOST-Standard erst zeitlich nach der Anmeldung der
angegriffenen Marke datiert, belegt er doch ein langjahriges entsprechendes
Sprachverstandnis u. a. in Russland (bzw. der vormaligen Sowjetunion), da die
Festlegung eines GOST-Standards im Ergebnis lediglich die gesetzliche Nor-
mierung einer Uber viele Jahre hinweg praktizierten (Markt-)Ubung respektive
eines bestimmten Begriffsverstandnisses darstellt. Im Ergebnis ist festzustellen,
dass ,Plombir in Russland ein spezielles, besonders fetthaltiges Sahneeis

bezeichnet.

Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus dem seitens der Beschwerdeflhrerin

vorgelegten ,Fachgutachten Wladimirowic®.

Zunachst ist die gutachterliche Feststellung, dass es sich bei ,Plombir® nicht um
einen Begriff der deutschen Sprache handelt, unerheblich. Dies ist zwischen den
Parteien unstreitig. Allein entscheidend ist die Frage, ob diesem Begriff in seiner
kyrillischen Transliteration ein beschreibender Bedeutungsgehalt fur die ange-
sprochenen Verkehrskreise zukommt. Ohne Relevanz ist ferner die weitere
Feststellung, dass es Nachweise von unterschiedlichen Verwendungsarten des
Begriffs in Russland gibt. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzu-
weisen, dass die vom Gutachter angefuhrten Verwendungen fur ,Pralinen,
,rorten“ und ,Speiseeis“ durchaus eine gewisse inhaltliche Nahe zu ,Sahneeis in
einer bestimmten Zusammensetzung (Speiseeis)* aufweisen. Auch die Marken-
abteilung hat in ihrem angegriffenen Beschluss zutreffend darauf hingewiesen,
dass eine solche Verwendung einen beschreibenden Hinweis auf einen Be-

standteil oder Verwendungszweck geben kann.
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Soweit der Gutachter in seiner Stellungnahme ferner angemerkt hat, eine
eindeutige Ubersetzung des Wortes ,Plombir‘ ins Deutsche als Bezeichnung fir
~Speiseeis bzw. ,Sahneeis“ ohne Erlauterungen sei nicht mdglich, vermag auch
dies nicht zu Uberzeugen. Auf die lexikalischen Nachweise fir einen nicht
erklarungsbedurftigen Begriffsinhalt ist bereits hingewiesen worden. In diesem
Zusammenhang gilt es besonders zu berucksichtigen, dass es sich bei ,Plombir®
in Russland (beziehungsweise in der vormaligen Sowjetunion) nicht um ein
beliebiges Sahneeis handelt, sondern um ein solches, welches bestimmte
inhaltliche Kriterien und dabei insbesondere einen hohen Fettanteil aufweisen
muss. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausfuhrungen

verwiesen.

Die Annahme eines Freihaltebedirfnisses im Geltungsbereich der deutschen
Marke ,Plombir“ setzt voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Inland
im Zeitpunkt der Anmeldung um die vorstehend angefiihrte beschreibende
Bedeutung der angegriffenen Marke fur die verfahrensgegenstandlichen Waren
wussten bzw. dass das Zeichen im Inland als entsprechende Sachangabe zu
dienen geeignet war (EuGH a. a. O., Rdnr. 26 - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ist zumindest hinsichtlich des Verkehrskreises des Handels auszugehen.

Bei den verfahrensgegenstandlichen Waren handelt es sich um solche, die sich an
den allgemeinen Verbraucher richten und von diesem regelmafig erworben
werden, so dass beim Verkehrskreis des Handels auf den allgemeinen Lebens-

mittelhandel abzustellen ist.

Bei den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inlandischen Fachkreisen
kann unterstellt werden, dass sie grundsatzlich in der Lage sind, eindeutig
beschreibende Angaben auch in fremder Sprache zu erkennen. Davon ist

jedenfalls bei Sprachen fremder Staaten auszugehen, mit denen Handels-
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beziehungen im Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen bestehen
(Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8, Rdnr. 487).

Vorliegend gilt es zu berticksichtigen, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Deutschland und Russland seit dem Zusammenbruch der UdSSR im Zuge der
Offnung der Grenzen erheblich intensiviert worden sind. Der Handel mit den
baltischen Staaten und Russland expandiert aufgrund entsprechender Handels-
abkommen und Wirtschaftsvereinbarungen, wovon auch der Lebensmittelbereich
in ansteigendem MaRe profitiert (BPatG 26 W (pat) 210/01 - XXHI'VJIEBCKOE). Dies
war bereits bei der Anmeldung und ist - ungeachtet der aktuellen Krimkrise und
der daraus resultierenden politischen Spannungen zwischen der Russischen
Foderation und westlichen Staaten - auch im Entscheidungszeitpunkt der Fall (vgl.
auch BPatG 28 W (pat) 578/12 - Omas Gurken).

Hierauf basierend ist davon auszugehen, dass der Lebensmittelfachhandel um die
beschreibende Bedeutung des Zeichens ,Plombir‘ im Sinne eines besonderen
Sahneeises (nach russischer Herkunft beziehungsweise Rezeptur) weild. Soweit
die Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen der muindlichen Verhandlung
vorgebracht hat, dass nicht davon ausgegangen werden kénne, dass beispiels-
weise der Betreiber eines kleinen Kiosks um die beschreibende Bedeutung von
,Plombir wisse, vermag dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen.
Fur die Annahme eines entsprechenden Verkehrsverstandnisses des Handels ist
es namlich nicht erforderlich, dass samtliche der hiervon erfassten Markt-
teilnehmer um die beschreibende Bedeutung einer bestimmten Bezeichnung
wissen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist insoweit eine bei einem (uber-

wiegenden Teil vorhandene Kenntnis. Hiervon ist auszugehen.

Bei den verfahrensgegenstandlichen Waren handelt es sich um solche, die in ihrer
Uberwiegenden Anzahl Uber den Lebensmitteleinzelhandel, hier insbesondere
Uber Discounter und groRe Supermarkte, vertrieben werden. Diese zeichnen sich

wiederum dadurch aus, dass sie ihren Einkauf zentral steuern, so dass grol3e
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Mengen der Waren zentral eingekauft und nachfolgend an die einzelnen ange-
schlossenen Filialen ausgeliefert werden. Dabei ist unter Berlcksichtigung des
vorstehend Gesagten davon auszugehen, dass diese Grof3einkdufer schon wegen
der groBen Bevolkerungsteile mit russischen Wurzeln mit den Kennzeich-
nungsgewohnheiten auf dem russischen Lebensmittelmarkt vertraut sind und
daher um die beschreibende Bedeutung von ,Plombir® im Sinne eines besonders

fetthaltigen Speiseeises wissen.

Bestatigt wird die Annahme eines entsprechenden Verkehrsverstandnisses ferner
auch durch die den Beteiligten in der mundlichen Verhandlung in Auszigen
Ubergebene Marktstudie ,Der Markt flr SiRwaren-Halbfabrikate in Russ-
land - Marktstudie im Rahmen der Exportangebote fir die Agrar- und
Erndhrungswirtschaft” des Bundesministeriums fur Erndhrung und Landwirtschaft
vom September 2014. Unter der Rubrik ,Kurze Einflhrung in den Markt” (S. 91 der
Marktibersicht) wird explizit angefuhrt: ,Die beliebtesten Geschmacksrichtungen

sind: Plombir (Sahneeis), ...“. Die Aufnahme des Begriffs ,Plombir‘ als Be-
zeichnung eines russischen Sahneeises in eine offizielle staatliche Marktiibersicht,
die sich zudem an den Fachverkehr richtet, belegt deutlich, dass auch diese
Fachkreise um die beschreibende Bedeutung des Begriffes wissen. Aus der
Marktibersicht geht auRerdem hervor, dass vor allem Speiseeis der hier in Rede
stehenden Art, ndmlich solches mit einem hohen Milchfettgehalt, zumindest schon
seit 2010 aus Russland exportiert wird, wobei solche Exporte insbesondere auch
nach Deutschland gehen (S.99 und S. 100 der Marktubersicht). Dass Han-
delsbeziehungen mit Russland speziell auch im Bereich von Speiseeis bestehen,
hat dariber hinaus die Antragstellerin durch Vorlage der Anlagen A 17 zu ihrem
Schriftsatz vom 11. Juni 2015 und A 19 zu ihrem Schriftsatz vom 24. Februar 2016

belegt.

Hinzu kommt, dass auch und gerade die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst
das beschreibende Begriffsverstandnis von ,Plombir‘ im Rahmen ihrer eigenen

Internetprdsenz wiedergibt. So heil3t es dort u.a. ,Plombir ist eine typische
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russische Eiscreme, die man in Russland an jeder Ecke kaufen kann... Hergestellt
aus frischer Vollmilch und nach original russischer Rezeptur ...“. (Anlage A 29 zum
Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. Marz 2016). Auf Grund der Tatsache, dass
sich die Beschwerdefiihrerin mit ihrem Internetauftritt insbesondere auch an die
Fachkreise richtet, tragt sie zur Verfestigung eines entsprechenden Verkehrs-

verstandnisses des Handels bei.

Ein solches bestand auch schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke im Jahr 2009. ,Plombir® wird seit vielen Jahren als Bezeichnung fur ein
besonderes Sahneeis in Russland bzw. der ehemaligen Sowjetunion, welche
durch die Festlegung eines GOST-Standards lediglich ihre gesetzliche Nor-
mierung erfahren hat, verwendet. Hinzu kommt, wie bereits ausgefuhrt, dass sich
die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland seit dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion in den Jahren 1990 und 1991 erheblich intensiviert
haben. Aus der Marktstudie ,Der Markt fur SiRBwaren-Halbfabrikate in
Russland - Marktstudie im Rahmen der Exportangebote fur die Agrar- und
Erndhrungswirtschaft* des Bundesministeriums fur Erndhrung und Landwirtschaft
wiederum geht hervor, dass speziell der Umfang des aus Russland, primér nach
Deutschland, exportierten Speiseeises in den Jahren 2010 bis 2013 deutlich
zugenommen hat. Hiervon ausgehend kann festgestellt werde, dass ein solcher
Markt auch im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Beschwerdefihrerin im
Jahr 2009 bereits in nennenswertem Umfang vorhanden gewesen ist, zumal es

sich bei Speiseeis um ein gangiges Produkt aus dem Lebensmittelbereich handelt.

Fur die Annahme eines beschreibenden Begriffsverstdndnisses des Handels ist es
zudem noch nicht einmal erforderlich, dass die dem Handel angehérenden
Personen auch und gerade russisches Speiseeis nach Deutschland importieren
oder zum Zeitpunkt der Anmeldung importiert haben. Ein solcher Import ist nicht
erforderlich, weil entsprechend fetthaltiges Eis mit den beschriebenen Inhalts-
stoffen beziehungsweise einer entsprechenden Zusammensetzung auch in

Deutschland produziert und sodann als ,Plombireis® verkauft werden kann. Bei
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Speiseeis handelt es sich um ein gangiges Produkt aus dem Lebensmittelbereich,
welches nahezu jedes einschlagige Geschéaft in seinem Sortiment hat. Es ist
mithin davon auszugehen, dass der jeweilige Handler (respektive (Zentral-)
Einkaufer), der sich mit dem russischen Lebensmittelhandel beschaftigt - mag er
gegebenenfalls auch lediglich anderweitige Produkte importieren -, Kenntnisse
von Bezeichnungen sowie von gesetzlichen Normierungen zu (anderweitigen)
~Standardprodukten® aus dem Lebensmittelbereich hat. Hiervon ist hinsichtlich der
Bezeichnung ,Plombir flr ein besonderes Sahneeis auch im Jahr 2009 auszu-
gehen, da sich diese bereits zu diesem Zeitpunkt in Russland als Sachangabe
etabliert hatte, was durch die nachfolgende Statuierung eines entsprechenden

GOST-Standards seinen Ausdruck gefunden hat.

Da die Kenntnis des relevanten Fachverkehrs uber die Bedeutung von ,Plombir”
als Sachangabe vorausgesetzt werden kann, kann es im Ergebnis dahingestellt
bleiben, ob dies auch gleichermalBen fir den weiteren Verkehrskreis der
Verbraucher gilt. Dies gilt ebenfalls fur die weitere Frage, ob hinsichtlich dieses
Verkehrskreises auf die allgemeinen Verbraucher oder gegebenenfalls auch nur
auf solche mit russischen Sprachkenntnissen oder russischer Herkunft abzustellen
ist. Insofern ist auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der von der Inhaberin

der angegriffenen Marke vorgelegten Verkehrsbefragung nicht geboten.

Entgegen dem anders lautenden Vorbringen der Beschwerdeflhrerin im Rahmen
der mundlichen Verhandlung verbieten sich auch etwaige Rickschlisse eines sich
aus der Verkehrsbefragung (vermeintlich) ergebenden Verkehrsverstandnisses
der dort zu Grunde gelegten ,russischsprachigen Personen mit russischem
Migrationshintergrund in Deutschland® auf das Verstandnis des Fachhandels.
Selbst wenn man namlich eine korrekte Methodik sowie eine zutreffende Aus-
wertung der Ergebnisse der vorgelegten Verkehrsbefragung zu Gunsten der
Beschwerdefuhrerin unterstellen wollte (quod non), kdnnten die dortigen Ergeb-

nisse nicht auf das Verkehrsverstandnis des Handels Ubertragen werden.
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Auch wenn der Verkehrskreis der ,russischsprachigen Personen mit russischem
Migrationshintergrund in Deutschland® - unterstelltermaf3en - nicht um eine
beschreibende Bedeutung der Bezeichnung ,Plombir® weil}, gilt dies nicht
zwangslaufig auch fur den Verkehrskreis des Handels. Dieser zeichnet sich
namlich dadurch aus, dass sich die entsprechenden Verkehrsteilnehmer - ob der
sich immer weiter intensivierenden Handelsbeziehungen mit osteuropaischen
Staaten, insbesondere zu Russland - intensiv mit den dortigen Marktgege-
benheiten beschéftigen. Dies gilt insbesondere auch und gerade fir dort exis-
tierende marktibliche Bezeichnungen fur entsprechende ,Standardprodukte®
sowie etwaige hierfir existierende gesetzliche Standards. Dies ist hingegen bei
dem Verkehrskreis der ,russischsprachigen Personen mit russischem Migrations-
hintergrund in Deutschland“ aber gerade nicht der Fall, da diese Personen ihre
Heimat oftmals bereits schon vor langerer Zeit verlassen haben oder aber auch
als Abkdmmlinge russischer Eltern zu keiner Zeit in Russland Giberhaupt ansassig

waren - mogen sie auch der russischen Sprache machtig sein.

Dem Schutzhindernis des Freihaltebedirfnisses unterfallen vorliegend auch samt-
liche der verfahrensgegenstandlichen Waren. Dies, da die angegriffene Marke
diese entweder unmittelbar beschreibt (,Speiseeis; Desserts aus Joghurt, Quark
oder Sahne”) oder sie als Zutat von Sahneeis in Betracht kommen (Eier, Milch,
Milchprodukte, ndmlich Butter, Kase, Sahne, Joghurt, Milchpulver fir Nahrungs-
zwecke; Kaffee, Kakao, Schokolade und Schokoladewaren; Aromastoffe (pflanz-

liche) fir Nahrungsmittel (ausgenommen &therische Ole).

Erweist sich der angegriffene Beschluss schon auf Grund des Bestehens eines
Freihaltebedurfnisses betreffend die von der Marke der Beschwerdefiihrerin

beanspruchten verfahrensgegenstandlichen Waren als begriindet, kann im Er-
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gebnis dahingestellt bleiben, ob der Eintragung auch das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

V.

SchlieBlich ist auch fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde kein Grund
ersichtlich. Weder handelt es sich vorliegend um eine Rechtsfrage von grund-
satzlicher Bedeutung (8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs fur die Fortbildung des Rechts oder fiir die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Entscheidung des Senats steht im Einklang mit der stdndigen Recht-
sprechungspraxis des Bundespatentgerichts in vergleichbaren Fallen. Auf die

angefuhrten Nachweise wird verwiesen.

Auch das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin vermag die Zulassung der Rechts-
beschwerde nicht zu rechtfertigen. Dies gilt zun&achst hinsichtlich der vermeintlich
zu klarenden Frage, ob insbesondere auRerhalb des Geltungsbereichs des
nationalen Markengesetzes gegebenenfalls auch noch nach der Markenan-
meldung vorgenommene Normierungsbemihungen in Bezug auf die Verwendung
einer bestimmten Bezeichnung auf3erhalb des betreffenden Mitgliedstaates in
diesem Mitgliedstaat ein Eintragungshindernis begrinden. Auch der Senat
geht - mit der Beschwerdeflihrerin - davon aus, dass Rechts- und Verwaltungsakte
in einem Dirittstaat zur Regelung der Benutzung bestimmter Bezeichnungen nur
dann zu einem Schutzhindernis im Anwendungsbereich des Markengesetzes
fuhren, wenn sie in diesem Einfluss auf das Verkehrsverstandnis der relevanten
Verkehrskreise genommen haben (EuGH a.a.O., Rdnr.26 - Matratzen

Concord/Hukla). Dies entspricht im Ubrigen auch der standigen Rechtsprechung

CEKPET

der Senate des BPatG (vgl. BPatG 24 W (pat) 503/13 - KPACOTBHI ),
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Die weiter seitens der Beschwerdefiihrerin aufgeworfene Fragestellung einer
prozentualen Mindestgrof3e eines generischen Verstandnisses eines Begriffs
innerhalb einer als schutzwirdig zu betrachtenden Minderheit fir die Annahme
eines generellen Freihaltebedlurfnisses vermag ebenfalls die Zulassung der
Rechtsbeschwerde nicht zu begriinden. Sie bezieht sich auf das vorgelegte
Verkehrsgutachten, auf das es fur die Entscheidung jedoch nicht ankommt.

Entsprechend verhélt es sich schlieBlich auch hinsichtlich der abschlieRend
aufgeworfenen Fragestellung, inwieweit es mit dem verfassungsrechtlich verbtirg-
ten Eigentumsschutz zu vereinbaren sei, eine etablierte Marke mit einem hohen
Marktanteil aus dem Register zu I6schen und damit einem Wettbewerber, der tGber
zahlreiche vergleichbare Markeneintragungen verflgt, so das freie Feld zu
Uberlassen. Bei einem Ldschungsantrag handelt es sich um einen Popularantrag,
der auf dem offentlichen Interesse an der Loschung ungerechtfertigter, entgegen
bestehender absoluter Schutzhindernisse eingetragener Marken beruht. Es
entspricht der standigen Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts,
dass ein Loéschungsantrag nicht bereits dann rechtsmissbrauchlich ist, weil der
Antragsteller selbst das fragliche oder ein damit vergleichbares Zeichen als Marke
angemeldet hat (vgl. BPatG 25 W (pat) 9/09 - Winter Apfel, BPatG 27 W (pat)
213/09 - Physio-Fit; Strobele/Hacker, a. a. O., § 54, Rdnr. 5).

Da -wie vorstehend bereits naher ausgefihrt- aus einem (unterstellten)
Verkehrsverstandnis eines Teils der angesprochenen Verbraucher nicht zugleich
auf ein korrespondierendes Verstandnis des Handels geschlossen werden kann,
ist auch fiur die seitens der Beschwerdefiihrerin angeregte Vorlage an den
Européischen  Gerichtshof gem&R Art. 267 Abs.2 AEUV - mangels
Entscheidungserheblichkeit (vgl. hierzu: Streinz, EUV/AEUV, 2. Auflage, 2012,
Art. 267, Rdnr. 34ff.) - kein Raum.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der

gesetzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur
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die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch
ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis 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 Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert wer-
den.

Dr. Kortbein Uhlmann Dr. Sochtig
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