BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 14/13 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 5. Januar 2015

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 306 40 231
(hier: Loschungsverfahren S 167/12)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 6. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Knoll sowie der Richterinnen Dr. Hoppe und Grote-Bittner

beschlossen:
1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird
zuruckgewiesen.

2. Der Kostenantrag der Léschungsantragstellerin wird zurlck-

gewiesen.

Grinde

Die am 28. Juni 2006 angemeldete Wortmarke
Crosstape
ist am 26. Marz 2007 fur die Waren der Klasse 05
Klebebéander fir medizinische Zwecke, Klebstreifen fur medizini-

sche Zwecke, Pflaster fur medizinische Zwecke, Klebebandmate-

rial (soweit in Klasse 05 enthalten)



unter der Nummer 306 40 231 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefuhrte Markenregister eingetragen worden, nachdem das Patentamt seine zu-
nachst noch im Beanstandungsbescheid vertretene Auffassung der Schutzunfa-
higkeit der angemeldeten Marke, wie im Vermerk vom 16. Marz 2007 festgehalte-

nen worden ist, aufgegeben hat.

Am 2. Juli 2012 hat eine ,A..., ...straBe in T..., ver-

treten durch den Geschaftsfuhrer J..., ebenda“ als Antragstellerin die

Loschung der Marke gemal 8 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begrindung beantragt,
dass diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei.

Im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. ist unter HRB 702955 am
17. November 2008 eine A1... (haf-

tungsbeschrankt) mit dem Geschaftsfuhrer J... und der Geschaftsan-

schrift ... Str. in H... am H2... eingetragen worden,

die gemald Handelsregistereintragung vom 12. November 2009 ihren Sitz in die
.---otralRe in T...,“ verlegt hat. Die Firma ist laut Handelsre-

gistereintragung vom 18. Februar 2013 in ,,A3... (haf-

tungsbeschrankt)“ und sodann gemal Eintragung vom 7. April 2014 in ,A...
GmbH*® geandert worden. Eine weitere Firma mit dem Firmenbestandteil ,A2...“

gibt es nicht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem L&schungsantrag, der ihm am
16. Juli 2012 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 16. Juli 2012, eingegangen

am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den L6-
schungsantrag mit Beschluss vom 13. Dezember 2012 die Loschung der ange-

griffenen Marke angeordnet.



Der Loschungsantrag sei gemal 88 54, 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG zulassig. Die
unvollstandige Firmenangabe der Loschungsantragstellerin, die im Antrag als

JA... “ bezeichnet worden ist, fihre entgegen der Auffassung des Inhabers

der angegriffenen Marke nicht zur Unzuldssigkeit des Antrags. Aufgrund der An-
gabe des kennzeichnenden Firmenbestandteils, der Rechtsform und der Adresse
sei die Loschungsantragstellerin i.S.d. § 41 Abs. 2 Nr. 2 MarkenV identifizierbar,
so dass auch diese Antragsvoraussetzung erfullt sei. Der Léschungsantrag, dem
der Inhaber der angegriffenen Marke rechtzeitig widersprochen habe, sei auch be-
grundet, da der angegriffenen Marke bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung die
Unterscheidungskraft gefehlt habe, zudem ein Freihaltebedurfnis bestanden habe
und die Schutzhindernisse nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auch aktuell
weiterhin gegeben seien. Die angegriffene Marke bestehe aus einer Kombination
der zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehdérenden Warter ,cross“ und
sfape” in der Bedeutung von ,kreuzen® bzw. ,quer/schrag (liegend/laufend)®, ,sich
uberschneidend“ und von ,Band; Haftpflaster; mit Haftpflaster verkleben® und
werde im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren vom Verkehr lediglich als
eine beschreibende Sachinformation zur Art und Wirkungsweise dieser Waren
verstanden, namlich dass es sich hierbei um Pflaster/Klebebander und —streifen in
Kreuzform, zur kreuzférmigen Aufbringung oder mit kreuzférmiger Struktur han-
dele. Dem inlandischen Publikum sei der Ausdruck ,Tape“ sowie die Begriffe ,Ta-
ping“, ,Tapen®, ,Tape-Verband“ oder ,Tape-Pflaster® bereits im Eintragungszeit-
punkt im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren gelaufig gewesen. Zudem
seien zum Eintragungszeitpunkt bereits vergleichbare Wortkombinationen zur Be-
schreibung von Art und Wirkungsweise von Tapes Ublich gewesen, wie beispiels-
weise ,Akupunkturtape” oder ,Gittertape®, so dass sich die angegriffene Marke

,Crosstape”“ in diese Wortkombinationen einreihe.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben.



Er halt den Léschungsantrag bereits fir unzuléassig, da dieser von einer nicht exis-
tierenden Firma ,A...,...str.in T...“ gestellt worden

sei. Eine solche Firma mit dieser Geschaftsadresse sei zum Zeitpunkt des LO-
schungsantrags nicht im Handelsregister eingetragen gewesen, sondern nur eine
LALl... (haftungsbeschrankt)®. Der

Loschungsantrag sei auch unbegriindet, da weder im Eintragungs- noch im Ent-
scheidungszeitpunkt der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft i.S.d.
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe bzw. fehle und auch nicht ein Freihaltebe-
darfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Die inlandischen Verkehrs-
kreise wirden ,Crosstape” nicht in dem vom Patentamt angenommenen Sinne
verstehen — hierflr biete er Beweis durch Verkehrsbefragung an -, weil zum einen
der Zeichenbestandteil ,cross” vielfaltige Bedeutungen habe, u.a. im Sinne von
.knusprig gebratenem Hahnchen® oder ,frischgebackenem Brot oder Brdétchen®,
oder ,argerlich, ,bdse®, ,entgegengesetzt’, ,grollend”, ,murrisch®, ,quer®, ,schief
uvm., mithin die Bedeutung von ,Kreuz®“ nur eine von vielen Bedeutungen sei, und
zum anderen es weder im Englischen noch im Amerikanischen einen Fachbegriff
,Crosstape“ gebe. Vielmehr wirde die Fachbezeichnung fur derart ausgebildete
Pflaster und Klebestreifen ,gitter tape” lauten. Dementsprechend sei die Bezeich-
nung ,Crosstape” beim US Patent- und Markenamt flr die Produkte ,medical
plasters; plasters for medical“ eingetragen worden, d.h. ohne dass Schutzhinder-
nisse bejaht worden seien. Daher sei die Annahme unzutreffend, dass ein aus
Wortern der englischen Sprache gebildeter Kunstbegriff in Deutschland als be-
schreibend verstanden werde, wenn dies nicht einmal im muttersprachlichen
Ausland angenommen worden sei. ,Crosstape” sei auch nicht mit Bezeichnungen
wie ,Startape”“ vergleichbar, da es sich bei dem Wortelement ,Star* um einen wer-
belblichen und daher ohne weiteres verstandlichen Zusatz fir Spitzenqualitat

handele.



Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 13. Dezember 2012 aufzuheben und den

Ldschungsantrag zurtickzuweisen.

Die Loschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen und dem Inhaber der angegriffe-
nen Marke die Kosten des Verfahrens einschlie3lich ihrer Ausla-

gen aufzuerlegen.

Sie halt die Auffassung der Markenabteilung zur Zulassigkeit des Loschungsan-
trags fur zutreffend. Die Loschungsantragstellerin sei trotz nicht ganz richtiger Be-
zeichnung im Loéschungsantrag als juristische Person eindeutig ermittelbar, da der
unterscheidungskraftige Bestandteil ,Apaloo” sowie die Anschrift und die Person
des Geschaftsfuhrers Ubereinstimmten. Der Loschungsantrag sei auch begriindet,
da der angegriffenen Marke ,Crosstape” zu den mafigeblichen Zeitpunkten jegli-
che Unterscheidungskraft gefehlt habe bzw. fehle. Hierfiir spreche auch, dass der
25. Senat des Bundespatentgerichts in einem Beschluss in Bezug auf eine ahnli-
che Bezeichnung, namlich ,StarTape® (Az.: 25 W (pat) 176/09), das Schutzhinder-
nis fehlender Unterscheidungskraft bejaht habe. Die Argumentation des Inhabers
der angegriffenen Marke zur angeblichen Mehrdeutigkeit des Bestandteils ,Cross*
gehe ins Leere, da die Wortkombination nicht abstrakt, sondern stets im Zusam-
menhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurtei-
len sei. Daher seien die vom Inhaber der angegriffenen Marke aufgefiihrten Be-
deutungen von ,Cross“ wie ,knusprig gebratenes Hahnchenfleisch® u.A. fernlie-
gend bzw. lebensfremd. Entsprechend der vom Patentamt angenommenen Be-
deutung werde die Bezeichnung ,Cross“ vom Inhaber der angegriffenen Marke
auch ausschlief3lich fur Pflaster in Kreuzform verwendet, d.h. der Inhaber der an-

gegriffenen Marke lasse die Marke ,Crosstape” selbst in beschreibender Weise



benutzen. Dies wirden die Angebote im Onlinesthop der b... GmbH & Co. KG,

deren Geschaftsfiuhrer der Inhaber der angegriffenen Marke sei, belegen. Im Ubri-
gen konne eine Mehrdeutigkeit alleine die Unterscheidungskraft nicht begriinden,
da es ausreiche, wenn bereits eine von mehreren Bedeutungen fur die betreffen-
den Produkte beschreibend sei. Etwaige Entscheidungen auslandischer Patent-
und Markenamter wiirden deutsche Gerichte nicht binden. Im Ubrigen habe sie
bereits im Verfahren vor der Markenabteilung hinreichend belegen kénnen, dass
eine Vielzahl von Mitbewerbern die Bezeichnung ,Crosstape” in beschreibender

Art und Weise verwenden wiurden.

Schlief3lich meint die Loschungsantragstellerin, dass dem Inhaber der angegriffe-
nen Marke unter Billigkeitsgesichtspunkten die Kosten des Verfahrens nach § 71
Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen seien, da er trotz ersichtlich begrindeter LO-
schungsaufforderung an einer schutzunfahigen Marke festgehalten und damit den
Léschungsantrag provoziert habe. Trotz aussichtloser Lage habe er die angegrif-

fene Marke verteidigt und tue dies weiterhin mit der Beschwerde.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Kostenantrag der Loschungsantragstellerin zurtickzuweisen.
Des Weiteren regt er an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
Der Senat hat die Beteiligten mit Ladungszusatz vom 13./14. August 2014 unter
Beifiigung von Unterlagen auf seine vorlaufige Rechtsauffassung zur Frage der
Zulassigkeit des Loschungsantrags und des Vorliegens von Léschungsgrinden

nach 8 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG hin-

gewiesen.



Nach Schluss der mundlichen Verhandlung vom 6. November 2014 hat der Inha-
ber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 24. November 2014 unter Hin-
weis auf einen Teilverzicht vom 24. November 2014 das Warenverzeichnis der
angegriffenen Marke ,Crosstape” auf ,Klebebander flr medizinische Zwecke,
Klebstreiben fir medizinische Zwecke, Pflaster fur medizinische Zwecke, Klebe-
bandmaterial, samtliche vorgenannten Waren in durchlécherter Form, und nicht in
Kreuzform und nicht zur kreuzférmigen Anwendung® beschrankt. Aul3erdem hat er
weiter ausgefuhrt, dass auslandische Voreintragungen — die Bezeichnung
,Crosstape” sei nicht nur in den USA, sondern auch in Sudkorea und Spanien fur
identischen Waren eingetragen worden — nach der Rechtsprechung des EuGH zu

berticksichtigen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den tbrigen Akteninhalt, Bezug

genommen.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulassig, aber unbe-

grundet.

1.

Der LoOschungsantrag ist zulassig, insbesondere wurde dieser innerhalb der
Zehnjahresfrist gemal 8§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt. Der Léschungsantrag
entspricht des Weiteren den Erfordernissen des 8§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
.V.m. 88 41 Abs. 2 Nr. 2, 42 MarkenV. Die Léschungsantragstellerin war zum
Zeitpunkt der Antragstellung hinreichend eindeutig identifizierbar. Als Antragstelle-
rin ist im Léschungsantrag vom 2. Juli 2012 zwar eine Firma ,A... mit Ad-

resse ,...stralle in T..., vertreten durch den Geschaftsfuhrer ...-

...J...“ angegeben. Auch wenn mit dieser Bezeichnung die Firma nicht rich-



tig angegeben war, da zum Zeitpunkt des Antrags die einzige mit dem kennzeich-
nenden Firmenbestandteil ,Apaloo® im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg
i.Br. unter HRB 702955 eingetragene Firma die ,Al...-

... (haftungsbeschrankt)“ war, stellt dies nur eine flr die Bestim-

mung der Identitat der Antragstellerin irrelevante unrichtige Bezeichnung dar.
Denn bei unrichtiger Bezeichnung ist grundsétzlich die Person gemeint, die er-
kennbar durch die Parteibezeichnung betroffen sein soll (vgl. zum ZPO-Klagever-
fahren: Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., 8§ 253, Rn. 7). Wie bereits ausgefuhrt, gibt
es aulder der ,Al... (haftungsbe-

schrankt), die laut Handelsregistereintragung vom 18. Februar 2013 in ,A3...

... (haftungsbeschrankt)“ und sodann laut Handelsregister-

auszug am 07. April 2014 in ,A... GmbH" geandert worden ist (s. Handelsre-
gisterauszug vom 29. Juli 2014, der den Beteiligten als Anlage 1 zum Ladungs-
hinweis vom 13./14. August 2014 Gbermittelt worden ist, Bl. 70 f. d.A.), keine wei-
tere Firma mit dem kennzeichnenden Firmenbestandteil ,Apaloo“ (s. Handelsre-
gisterauskunft vom 30. Juli 2014, die den Beteiligten als Anlage 2 zum Ladungs-
hinweis vom 13./14. August 2014 Ubersandt worden ist, Bl. 71 d.A.). Zum Zeit-
punkt des Loschungsantrages am 2. Juli 2012 hatte die ,Al...

... (haftungsbeschrankt)” ihren Sitz in der ,,...

StraRe in T...“, der Geschéftsfuhrer hiel® und heifl3t weiterhin J...-

.... Da diese Angaben auch mit der Bezeichnung der Antragstellerin im L6
schungsantrag Ubereinstimmen, verbleiben keine durchgreifenden Zweifel mehr in

Bezug auf die Person bzw. Identitat der Léschungsantragstellerin.

Schlie3lich ist die Voraussetzung fur die Durchfiihrung des Léschungsverfahrens
mit inhaltlicher Prufung nach 8 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfllt, nachdem der
Inhaber der angegriffenen Marke dem L&schungsantrag rechtzeitig innerhalb der

Zweimonatsfrist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.
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2.

Der Loschungsantrag hat auch Erfolg. Der Markenabteilung ist darin zuzustim-
men, dass die angegriffene Marke nicht schutzfahig ist, da sie eine beschreibende
Angabe i.S.d 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Zeitpunkt der Anmeldung (der fir die
Beurteilung der Schutzfahigkeit mal3gebliche erste Zeitpunkt i.S.d. § 50 Abs. 1
MarkenG ist nach der Rechtsprechung des BGH im Einklang mit der Rechtspre-
chung des EuGH grundséatzlich der Anmeldetag (vgl. BGH GRUR 2013, 1143,
Rn. 9 ff.,, Rn. 12 ff., insb. Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872,
Rn. 10 — Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483, Rn. 22 — test; EuGH MarkenR
2010, 439, Rn. 41-57 — FLUGBORSE; vgl. auch Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl.,, 8 50, Rn. 9]) und im Zeitpunkt der vorliegenden Beschwerdeentschei-
dung darstellt und ihr zudem zu diesen mal3geblichen Zeitpunkten auch die
erforderliche Unterscheidungskraft gefehlt hat bzw. fehlt, so dass ein LO6-
schungsgrund i.S.d. 8 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 1
MarkenG gegeben ist, der auch aktuell fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).
Daher ist die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen den

Beschluss der Markenabteilung zuriickzuweisen.

Der Beschwerdeentscheidung ist das am 6. November 2014 — dieser Tag ent-
spricht dem der miundliche Verhandlung — registrierte Warenverzeichnis der ange-
griffenen Marke, ndmlich ,Klebebander fur medizinische Zwecke, Klebstreifen fur
medizinische Zwecke, Pflaster fur medizinische Zwecke, Klebebandmaterial (so-
weit in Klasse 05 enthalten), zugrunde zu legen. Soweit der Inhaber der ange-
griffenen Marke das Warenverzeichnis im Schriftsatz vom 24. November 2014
bzw. durch Teilverzicht vom 24. November 2014 (wohl gegenliber dem Patentamt)
beschrankt hat, ist diese Erklarung — abgesehen davon, dass die Beschréankung
insoweit, als die fraglichen Waren bestimmte, ndmlich beschreibende Merkmale
nicht aufweisen sollen, wohl keine zulédssige Beschrankung darstellen durfte (vgl.
hierzu EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 106, 114 f. — Postkantoor) — jedenfalls nicht
mehr zu berilicksichtigen, da sie nach Schluss der mundlichen Verhandlung abge-

geben worden ist und sich auch nicht — wie bereits erwdhnt wurde — in einer im
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allgemeinen unkritischen Streichung von Warenbegriffen erschopft, 8 76 Abs. 6
Satz 1 MarkenG, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 296a ZPO (vgl. BGH
GRUR 2001, 337, 338 — EASYPRESS; s. auch zur Frage des Ausschlusses wei-
teren Sachvortrags bei Entscheidungen, die an Verkiindungs Statt zugestellt wer-
den: Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 79, Rn. 6 mit weiteren Nachweisen).
Es gibt auch keinen durchgreifenden Grund erneut gemald 8 76 Abs. 6 Satz 2
MarkenG in die mundliche Verhandlung einzutreten, um dem Inhaber der ange-
griffenen Marke die Mdglichkeit zu erdffnen, sein Warenverzeichnis mdglichst in
rechtswirksamer Form einzuschranken mit dem Zweck, eine giinstigere Rechtspo-

sition im Léschungs(beschwerde)verfahren zu erreichen.

Nach 88 8 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG sind Zeichen auf Antrag zu
l6schen, welche zu den vorstehend genannten mafgeblichen Zeitpunkten aus-
schliel3lich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u.a. zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger
Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kénnen. Nach
der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Marken-
richtlinie Ubereinstimmende Regelung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im All-
gemeininteresse liegende Ziel, dass samtliche Zeichen oder Angaben, die Merk-
male der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden
konnen. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund
ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes
Kriterium fir den Ausschluss der Eintragung bzw. Léschung ist allein die Eignung
einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuUGH GRUR 1999,
723, Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Fir die
Beurteilung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die Schutzfahigkeit, ist auf das
Verstandnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen auf-
merksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers der beanspruchten
Produkte als maligebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuUGH GRUR 1999,
723, Rn. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
BGH GRUR 2008, 900, Rn. 18 - SPA II; GRUR 2014, 565, Rn. 13 - smartbook).
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Die angemeldete Bezeichnung ist ohne weiteres erkennbar aus den Begriffen
,Cross“ und ,Tape®, zusammengesetzt. Es handelt sich um eine sprach- und wer-
belbliche Aneinanderreihung beschreibender Begriffe zu einer warenbeschrei-
benden Gesamtbezeichnung. Streitgegenstandlich sind Klebebéander, Klebestrei-
fen, Pflaster, jeweils fir medizinische Zwecke sowie Klebebandmaterial, so dass
einerseits breite Verkehrskreise und andererseits die im medizinischen Bereich
tatigen Fachkreise (Arzte, Physiotherapeuten, Apotheker etc.) angesprochen sind,
wobei allein ein entsprechendes Verstandnis der Fachleute von ausschlaggeben-
der Bedeutung sein kann (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 169
m.w.N.; vgl. z.B. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).
Insbesondere von Fachleuten (etwa Arzte und Physiotherapeuten), aber auch von
allgemeinen Verbrauchern wurde und wird die angegriffene Wortmarke
,Crosstape” im Zusammenhang mit den registrierten Waren ,Klebebander fir me-
dizinische Zwecke, Klebstreifen fur medizinische Zwecke, Pflaster fir medizini-
sche Zwecke, Klebebandmaterial (soweit in Klasse 05 enthalten) zu den maf3geb-
lichen Zeitpunkten der Anmeldung der angegriffenen Marke und der Beschwerde-
entscheidung lediglich — in Anbetracht der seit langem tblichen diversen Angebote
von ,Tapes” - ausschlie3lich als beschreibende Beschaffenheitsangabe der bean-
spruchten Produkte dahingehend erkannt, dass es sich hierbei um ,kreuzfor-
mig/quer verlaufende Pflaster, Verbande oder Tapes bzw. Pflaster/Verbande/Ta-

pes mit kreuzférmiger Struktur® handelt.

Der Begriff ,Cross” stammt aus der englischen Sprache, hat als Substantiv bzw.
Adverb die Bedeutung von ,Kreuz(ung)“ bzw. ,quer/Quer-“ und ist mit diesen Be-
deutungen seit langem ,eingedeutscht® (vgl. DUDEN, Das grof3e Woarterbuch der
deutschen Sprache, 1999, Seite 733; DUDEN, Die deutsche Sprache, 2014,
Seite 446, diese Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 3a, b zum La-
dungshinweis vom 13./14. August 2014 Ubersandt worden, Bl. 73-76 d.A.). Soweit
der Inhaber der angegriffenen Marke argumentiert, dass das Wortelement ,Cross*
auch andere Bedeutungen habe (z.B. knusprig oder mdirrisch), sind diese im

Zusammenhang mit den einschlagigen Waren aus dem medizinischen Bereich
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fernliegend und deshalb bei der hier vorzunehmenden Beurteilung nicht relevant.
Das Wort ,Tape” kommt ebenfalls aus der englischen Sprache, bedeutet u.a.
,Band, MalRband, Klebeband®, ist ebenfalls seit langem eingedeutscht und wird als
Bezeichnung eines ,Klebeverbands® bzw. als gangige Abkurzung fur den Begriff
Tape(verband) verwendet (DUDEN, Das grof3e Worterbuch der deutschen Spra-
che, 1999, Seite 3854 f.; Duden, Die deutsche Sprache, 2014, Seite1984, diese
Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 4a,b zum Ladungshinweis vom
13./14. August 2014 Ubermittelt worden, Bl. 77-80 d.A.). Ein Tapeverband aus
Pflasterklebeband, oft auch als Tape oder Taping bezeichnet, wird in Sport,
Sportmedizin, Unfallchirurgie und Orthopé&die sowohl zur Behandlung als auch zur
Prophylaxe bzw. Therapie von Kontusion, Distorsion oder Muskelfaserrissen ein-
gesetzt (Psychrembel, Klinisches Warterbuch, 259. Aufl., 2002, Seite 1636, diese
Unterlagen sind den Beteiligten als Anlage 5 zum Ladungshinweis vom
13./14. August 2014 zugesandt worden, Bl. 81 d.A.). Ausweislich dieser Unterla-
gen sind ,Tape“ bzw. ,Tapen® bereits seit Jahren, jedenfalls schon vor 2006, gan-
gige Ausdricke im medizinischen und auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Zum
Verstandnis des Begriffs ,Tape” wird auf3erdem noch auf die Feststellungen des
Senats in zwei Entscheidungen betreffend die Bezeichnungen ,TapePlus“ und
.StarTape“ verwiesen (25 W (pat) 107/12, Beschluss vom 6. Mai 2014, und
25 W (pat) 176/09, Beschluss vom 15. April 2010; die Entscheidungen sind tber
die Homepage des Bundespatentgerichts offentlich zugénglich; auf diese Ent-
scheidungen sind die Beteiligten im Ladungszusatz vom 13./14. August 2014 hin-
gewiesen worden). Schliel3lich werden Tapes mit kreuzférmiger Struktur bzw.
Gittenstruktur seit langem vielfaltig nicht nur vom Inhaber der angegriffenen
Marke, sondern auch von Dritten angeboten (vgl. dazu die den Beteiligten als An-
lage 6 mit Ladungshinweis vom 13./14. August 2014 Ubermittelten Unterlagen,
Bl. 83-87 d.A)).

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke argumentiert, dass der korrekte eng-
lische Begriff fir Tapes mit Gitterstruktur nicht ,cross tape“, sondern ,gitter tape”

laute, rechtfertigt dies fur sich genommen keine andere Beurteilung. Denn nicht
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nur ubliche, sondern auch neuartige und ungewohnte Angaben, die sich nicht an
gelaufige Formen, grammatikalischen Regeln oder eben korrektem Sprachstil ori-
entieren, aber gleichwohl verstandliche Sachaussagen enthalten, werden als sol-
che vom Verkehr regelmafig erkannt (vgl. dazu Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl., 88, Rn.368). Die beschwerdegegenstandliche Bezeichnung
,cross tape“, ist im Ubrigen, wie bereits ausgefiihrt, noch nicht einmal
ungewdhnlich, sondern wird im Verkehr sogar tatséachlich entsprechend verwendet
(sieche dazu die den Beteiligten als Anlage 6 mit Ladungszusatz vom
13./14. August 2014 Ubermittelten Unterlagen, BIl. 83-87 d.A), wobei sich die
Gesamtbedeutung dariiber hinaus im Hinblick auf die Bedeutung der beiden
Wortbestandteile auch sprachlich ohne weiteres aufdrangt. Dies gilt zum einen fir
die angesprochenen Endverbraucher, denen Grundbegriffe der englischen
Sprache, aus denen die angegriffene Marke zusammengesetzt ist, gelaufig sind,
zum anderen insbesondere fir das zudem angesprochene medizinische
Fachpublikum, bei dem gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden kénnen
und dessen Verstandnis in Bezug auf die Bezeichnung ,Crosstape” allein bereits
genugt, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen. Dem
Beweisangebot des Inhabers der angegriffenen Marke, eine Verkehrsbefragung
dafur durchzufihren, dass die inlandischen Verkehrskreise ,Crosstape® nicht ohne
weiteres im ausgefuhrten Sinne auffassen, war nicht nachzugehen, da es fur eine
dahingehende Feststellung ungeeignet ist. Fur das Verkehrsverstandnis ist das
Leitbild des normal informierten und angemessen aufmerksamen und ver-
standigen Durchschnittsverbrauchers zugrunde zu legen, das nicht empirisch
durch eine demoskopische Erhebung festgestellt werden kann (vgl. zu dem flr die
Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse malf3gebliche Verbraucherleitbild:
Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8, Rn. 42 mit umfangreichen Nachweisen).
Im Ubrigen kann der Senat das mafgebliche Verkehrsverstandnis aus eigener
Sachkunde und mit seiner Lebenserfahrung im Wege der tatrichterlichen
Entscheidung feststellen, zumal die Senatsmitglieder zum angesprochenen Ver-
kehrskreis gehoren (vgl. dazu auch Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8,
Rn. 48 m.w.N.).
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Im Hinblick auf die Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren wurde
und wird die angegriffene Marke ,Crosstape” auch nicht als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst, so dass ihr auch die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu den mal3geblichen Zeitpunkten der Anmeldung im
Juni 2006 wie auch der Beschwerdeentscheidung gefehlt hat bzw. fehlt.

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke auf identische (auslandische) Vorein-
tragungen verwiesen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende
(inlandische) Eintragungen sind zwar zu bertcksichtigen, vermogen aber keine fur
den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der
EuGH mehrfach entschieden (standige Rspr., vgl. EuGH GRUR 2009,
667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229, Rn. 47-51 - BiolD; GRUR 2004, 674, Rn. 42-44 - Postkantoor;
GRUR 2004, 428, Rn. 63 - Henkel). Dies entspricht auch standiger Rechtspre-
chung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR
2008, 1093, Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya
mit ausfuhrlicher Begrindung und zahlreichen Literatur- und Rechtsprechungs-
nachweisen). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke ist keine Er-
messensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der
Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entschei-
dungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmafligen Handelns folgt, dass
sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen
berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen. Diese Grundsatze
gelten erst recht fur auslandische Voreintragungen identischer oder vergleichbarer
Marken, die ebenso hinsichtlich der Schutzfahigkeit weder eine Bindungs- noch
eine Indizwirkung haben (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 49 und
59f m.w.N.).

Nach alldem hat die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke keinen

Erfolg.
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3.

Griunde fur die von der Loschungsantragstellerin beantragte Auferlegung der Ver-
fahrenskosten aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf den
Inhaber der angegriffenen Marke sind nicht gegeben. In Loschungsverfahren kann
eine Kostenauferlegung in Betracht gezogen werden, wenn ein Markeninhaber
trotz einer ersichtlich begrindeten L6schungsaufforderung an einer schutzunfahi-
gen Marke festhdlt und damit den Ldschungsantrag provoziert (vgl. Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71, Rn. 15). Nicht bejaht wird ein solcher Fall,
wenn sich im Verfahren erérterungswurdige Fragen stellen. Vorliegend ist zwar —
wie ausgefihrt worden ist — die Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke zu ver-
neinen. Jedoch ist neben der Tatsache, dass ,Crosstape” urspringlich als Marke
eingetragen worden ist, zu beriicksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen
Marke das ursprungliche Eintragungsverfahren nach vorheriger Beanstandung mit
ahnlichen Argumenten wie im L&schungsverfahren und nach Aufgabe der ur-
sprunglichen Auffassung der Markenstelle erfolgreich abschlieRen konnte. Ausge-
hend davon kann die Verteidigung der Marke im Loschungsverfahren keinesfalls
als von vornherein aussichtslos beurteilt werden. Dementsprechend war der Kos-

tenantrag der Loéschungsantragstellerin zuriickzuweisen.

4.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine
Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung zu entscheiden (8 83 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage des Vorliegens der Loschungs-
grinde auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH

mal3geblichen Kriterien beurteilt.
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Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

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

1.

2.

6.

das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Dr. Hoppe Grote-Bittner
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