BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/15 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 1. Februar 2017

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend die Marke 30 2008 026 128
(hier: Loschungsverfahren S 67/14)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 29. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2014 aufgehoben,
soweit dem Ldschungsantrag entsprochen und die teilweise
Loschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren
der Klasse 3 ,Weihrauch“ und der Klasse 5 ,Arzneimittel; di-
atetische Erzeugnisse fiur medizinische Zwecke; Nahrungs-
erganzungsmittel fir medizinische Zwecke“ angeordnet wor-

den ist.

Der Loéschungsantrag wird auch in Bezug auf diese vorge-

nannten Waren zuriickgewiesen.

2. Die wechselseitigen Antrage der Verfahrensbeteiligten, dem
jeweiligen Verfahrensgegner die Kosten des Verfahrens auf-

zuerlegen, werden zurlickgewiesen.



Grinde

Die am 21. April 2008 angemeldete Buchstaben-Zahlenfolge

H 15

ist am 2. Oktober 2008 fir die Waren

Klasse 3:

Weihrauch; kosmetische Mittel, Parfimeriewaren, Praparate fir die Ge-
sundheitspflege als Mittel zur Korper- und Schénheitspflege;

Klasse 5:

Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; Arzneimittel; diatetische Erzeug-
nisse fir medizinische Zwecke; Nahrungserganzungsmittel fir medizi-
nische Zwecke

unter der Nummer 30 2008 026 128 als Marke in das beim Deutschen Patent- und

Markenamt gefuhrte Markenregister eingetragen worden.

Am 27.Januar 2014 hat die Antragstellerin die Léschung der Marke gemal
8§ 50 Abs. 1 MarkenG mit dem fir Loschungsantrdge vorgesehenen amtlichen
Formblatt mit der Begrindung beantragt, dass diese entgegen 8 8 MarkenG ein-
getragen worden sei. Mit dem dem Formblatt beigefligten Schriftsatz hat sie den
Léschungsantrag mit der Bosglaubigkeit der Anmelderin bei der Anmeldung (8§ 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) begrundet.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem L&schungsantrag, der ihr am
20. Februar 2014 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 15. April 2014, einge-

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

In einem weiteren Schriftsatz vom 7. Juli 2014 hat die Léschungsantragstellerin
ihren Vortrag dahingehend erganzt, dass das angegriffene Zeichen auch zur Be-
zeichnung der Beschaffenheit weihrauchhaltiger Produkte dienen kénne und es
sich um eine Angabe handele, die nach den standigen Verkehrsgepflogenheiten
zur Bezeichnung von Produkten mit indischem Weihrauch tblich geworden sei, so
dass der Eintragung auch die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG
sowie des § 8 Abs. 2 Nr.3 MarkenG entgegenstiinden.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die teilweise Léschung der angegriffenen Marke ange-

ordnet, und zwar fir die Waren der

Klasse 3: Weihrauch;

Klasse 5: Arzneimittel; diatetische Erzeugnisse fur medizinische
Zwecke; Nahrungserganzungsmittel fur medizinische
Zwecke

und den Loschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen.

Zur Begrundung ist ausgefuihrt, der Eintragung der Wortmarke habe im Umfang
der angeordneten Loschung zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21. April 2008 und
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung tber den Loschungsantrag das Schutz-
hindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen gestanden. ,H 15 sei min-
destens seit Ende der 1990er Jahre und bis heute die Bezeichnung eines fur me-
dizinische Zwecke verwendeten Harzextrakt des indischen Weihrauchs (Boswellia
serrata). Dies belegten zahlreiche medizinische Fachpublikationen, von denen die

Markenabteilung eine beispielhafte Auswahl anfuhrt. Das Zeichen ,H 15 stelle fur



die von der Léschungsanordnung umfassten Waren, die allesamt Weihrauchex-
trakt enthalten konnten, eine die stoffliche Beschaffenheit unmittelbar beschrei-
bende Angabe dar. Von einer beschreibenden Angabe sei offenbar auch das
Landgericht Minchen ausgegangen, wenn es in dem Urteil vom 20. Oktober 2009
(Aktenzeichen 33 O 18465/08) im Markenverletzungsverfahren den dortigen Kla-
gemarken ,H 15 und ,Weihrauch H 15% fir den Produktbereich der Nahrungser-
ganzungsmittel und Arzneimittel eine allenfalls unterdurchschnittliche originére
Kennzeichnungskraft zuspreche. Fur die Ubrigen Waren, bei denen es sich um
nicht medizinische Waren und um &ufRRerlich anzuwendende Produkte handele, sei
eine unmittelbar beschreibende Eignung des Zeichens ,H 15% aber nicht anzu-
nehmen, da das Weihrauchextrakt H 15 bislang nur flr medizinische Zwecke als

oral einzunehmendes Praparat angeboten werde.

Die Markenabteilung hat dahingestellt sein lassen, ob ,H 15 auch eine Ublich ge-

wordene Bezeichnung geman § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt.

Die Voraussetzungen fir das Vorliegen der Bosglaubigkeit gemald 8 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG im Zeitpunkt der Anmeldung hat die Markenabteilung verneint.
Die Anmeldung stelle weder einen Eingriff in einen schutzwirdigen Besitzstand
eines Vorbenutzers dar, denn es habe nicht festgestellt werden kénnen, dass ein
Dritter das Zeichen ,H 15“ vorbenutzt und deshalb an dem Zeichen einen schutz-
wirdigen Besitzstand erworben habe, in den die Markenanmeldung hétte eingrei-
fen kbnnen. Zwar sei bis zum 1. Dezember 2010 die von der Firma H... AG an-
gemeldete und im November 2003 auf die Antragstellerin umgeschriebene Marke
395 39 263 H 15 eingetragen gewesen. Dass die Antragstellerin diese Marke auch
fur Weihrauchprodukte benutzt habe, habe die Antragstellerin aber weder vorge-
tragen, noch sei dies ersichtlich. Die Firma A... GmbH & Co. KG habe

,H 15 lediglich als Bestandteil der Kennzeichnung ,H 15 Ayurmedica“ benutzt. Ein
schutzwurdiger Besitzstand, der allein auf den Zeichenbestandteil ,H 15“ be-
schrankt sei, leite sich hieraus nicht ab. Auch fehlten Anhaltspunkte fur das Vorlie-

gen einer Markenanmeldung zu Spekulationszwecken. Die Markeninhaberin habe



nicht versucht, Dritte zum Erwerb der Rechte an dem Zeichen ,H 15“ zu notigen
und sie auch nicht mit rechtsmissbrauchlichen Unterlassungs- oder Schadenser-
satzanspriichen Uberzogen. Die Markeninhaberin habe zwar im Rahmen eines
zwischen den Beteiligten gefuhrten zivilgerichtlichen Verfahrens vor dem Landge-
richt Hamburg (Aktenzeichen 327 O 301/09) mit der Widerklage erfolgreich be-
wirkt, dass die Loschungsantragstellerin in die Léschung der fir sie mit dem An-
meldetag vom 26. September 1995 eingetragenen Marke 395 39 263 ,H 15“ ein-
willigt. Nach den Ausfiihrungen des Landgerichts Hamburg stelle dies aber keine
rechtsmissbrauchliche Handlung der Markeninhaberin dar. Die langjahrige und
andauernde Verwendung der Bezeichnung H 15 als Element von ,H 15 Ayurme-
dica“ bzw. von ,H 15 Gufic* belege den konstanten Benutzungswillen der Mar-
keninhaberin, die das Praparat unter der Bezeichnung ,H 15 Gufic* in Deutschland
in den Verkehr gebracht und im Anmeldezeitpunkt auch angeboten habe (laut ei-
desstattlicher Versicherung des Prasidenten der Gufic Ltd.).

Gegen den ihr am 14. November zugestellten Beschluss der Markenabteilung hat
die Inhaberin der angegriffenen Marke am 10. Dezember 2014 Beschwerde ein-
gelegt.

Zum Hintergrund des Léschungsantrags fuhrt die Markeninhaberin aus, die L6-
schungsantragstellerin habe in unlauterer Weise versucht, von dem Erfolg des
Weihrauchpréparats der aus Indien stammenden Markeninhaberin zu profitieren.
Die Antragstellerin habe sich die Markenrechte flr Deutschland bésglaubig gesi-
chert und in den Jahren 2000 bis 2003 eine Reihe von Kennzeichenrechten unter
anderem an der Bezeichnung ,H 15" erworben. Sie habe die Arzneimittel der Mar-
keninhaberin mit eigenen Verpackungen versehen und als Nahrungserganzungs-
mittel (mit niedrigerer Dosierungsanweisung) vermarktet und gleichzeitig die Ab-
nehmer der Markeninhaberin abgemahnt, um deren Umsatz zu blockieren. Des-
wegen sei es zu zahlreichen zwischen den Beteiligten gefuhrten Verletzungspro-
zessen, die unter anderem vor dem Landgericht Hamburg und dem hanseatischen

Oberlandesgericht gefiihrt wurden bzw. werden, gekommen. Dabei habe die Mar-



keninhaberin mit einer erfolgreichen Widerklage die Einwilligung der Loschungs-
antragstellerin in die Loschung der zu ihren Gunsten eingetragenen Marken
300 30 250 ,Weihrauch H15“ und 300 30 362 ,Hecht H 15 erwirkt (Anlage M 3
zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. April 2014).

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, bei der Kombination ,H 15 handele es
sich um eine von ihr im Rahmen der friheren Vertriebskooperation mit der Firma
A... GmbH als Produktkennzeichen eingefiihrte Phantasiebezeichnung,

die hinreichend kennzeichnungskraftig sei. Die von der Markenabteilung genann-
ten Unterlagen belegten in keiner Weise, dass es sich bei ,H 15" um eine glatt be-
schreibende oder gattungsmaRige Bezeichnung fur einen Weihrauchextrakt han-
dele. Die generischen Begriffe lauteten vielmehr ,Weihrauch®, ,Weihrauchharz,
~Weihrauchharzextrakt, ,Weihrauchtrockenextrakt®, ,Boswellia serrata“ oder ,Oli-
banum®. ,H 15 hingegen sei ein Arzneimittel eines bestimmten indischen Her-
stellers, der in Indien das Praparat unter der Bezeichnung ,Sallaki“ vertreibe und
das die zuvor genannten Inhaltsstoffe zwar enthalte, aber nicht mit diesen gleich-
zusetzen sei. In den von der Markenabteilung als Belege herangezogenen Dis-
sertationen und wissenschaftlichen Fachartikeln werde haufig von ,H 15 als ,Pro-
duktname® oder ,Handelsname® in Sinn des laienhaft verwendeten Synonyms fir
den Begriff der ,Marke” gesprochen, es werde darin durchaus differenziert zwi-
schen dem Inhaltsstoff des Praparats, dem Weihrauch-Extrakt/Trockenextrakt aus
dem Rohharz von Boswellia serrata, und der Kennzeichnung ,H 15“. Die Bezeich-
nung werde zudem teilweise mit dem ® Symbol - unmittelbar an ,H 15" angefigt -
wiedergegeben. Es wirde jeweils nicht der Wirkstoff selbst als H 15 bezeichnet
werden, sondern das Fertigarzneimittel bzw. das Préparat und Produkt mit der
Bezeichnung ,H 15% was diese eindeutig als Marke ausweise. Allenfalls seien
einige der von Naturwissenschaftlern formulierten Beitrdge zum Teil missver-

standlich formuliert.

In Ergadnzung der von der Markenabteilung getroffenen Auswahl an Dokumenten

legt die Beschwerdefuhrerin und Markeninhaberin zahlreiche Veré6ffentlichungen



aus Fachzeitschriften (z. B. Deutsches Arzteblatt, Fachzeitschrift Planta Medica;
Pharmazeutische Zeitung; Klinische Padiatrie) und Dissertationen, die bis zum
Eintragungszeitpunkt publiziert worden sind, vor, aus denen ihrer Auffassung nach
eine kennzeichenmallige Verwendung der Bezeichnung ,H 15“ hervorgeht.

Auch fehle es an einem Freihaltebedurfnis der Mitbewerber. Weihrauchpraparate
wirden als Nahrungsergédnzungsmittel in der Regel mit Verweis auf die Inhalts-
stoffe als ,Weihrauch” oder ,Boswellia (serata)“ angeboten. Die Stoffliste des Bun-
des und der Bundeslander flir die Kategorie ,Pflanzen u Pflanzenteile® verwende
gleichermal3en die fur (indischen) Weihrauch generischen Begriffe ,Boswellia ser-

rata ROXB" oder entsprechende Synonyme, nicht aber die Bezeichnung ,H 15

Das Verhalten der Antragstellerin sei im Ubrigen insoweit widerspriichlich, als sie
einerseits selbst Markenrechte an H 15 innehabe bzw. hatte und ihre Produkte mit
H 15® (Darstellung des Produkts H 15 ® Seite 21 des Schriftsatzes der Markenin-
haberin vom 10. Dezember 2014) kennzeichne und andererseits vortrage, bei

H 15 handele sich um eine Gattungsbezeichnung.

Da der Loschungsantragstellerin die Feststellungslast fir das Vorliegen der abso-
luten Schutzhindernisse zum Zeitpunkt Anmeldung obliege und tragfahige An-
haltspunkte fir das Vorliegen von Eintragungshindernissen im Anmeldezeitpunkt
fehlten, sei der Léschungsantrag auch hinsichtlich der Waren, fur welche die Mar-
kenabteilung des DPMA die Léschung angeordnet habe, nicht begrindet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 22. Oktober 2014 insoweit aufzuheben, als
die teilweise Loschung der angegriffenen Marke angeordnet wor-

den ist und den Ldschungsantrag auch insoweit zurtickzuweisen.



Zudem stellt sie den Antrag, der Loschungsantragstellerin die Kosten des Verfah-

rens aufzuerlegen.

Die Loschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurlickzuweisen und der Inhaberin der angegriffe-

nen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

AulRerdem erhebt sie die Einrede der Nichtbenutzung, weil die Bezeichnung
,H 15“ immer nur in Verbindung mit dem Geschéaftszeichen als ,H 15 Gufic* ver-
wendet werde, nicht aber in Alleinstellung und begrindet ihr Loschungsbegehren
zudem mit dem Léschungsgrund des Verfalls nach § 49 MarkenG.

Sie regt dariber hinaus an, dem Europaischen Gerichtshof zur Vorabentschei-
dung nach Art. 267 AEUV Fragen zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie, die

die Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 MarkenG betreffen, vorzulegen.

Die Bezeichnung ,H 15 eigne sich nicht mehr dazu, die Hauptfunktion einer
Marke, namlich die Herkunftsfunktion, zu erfullen. Denn unstreitig werde die Be-
zeichnung ,H 15" von unterschiedlichen Unternehmen verwendet, so beispiels-
weise auch von der Firma A..., die mit der Markeninhaberin nicht verbun-

den sei, die aber drei Marken mit dem jeweiligen Wortbestandteil ,H 15“ und ihrer
Firmenbezeichnung ,Ayurmedica“ besalRe (Registernummern 305 385372,
30 2014 026 111, UM 012 660 131). Bei diesen Marken fuhre allein der jeweils
weitere Zusatz der jeweiligen Firmenbezeichnung, respektive ,,Gufic fur die Mar-
keninhaberin bzw. ,Ayurmedica®“, zur Unterscheidungskraft. Die seitens der Mar-
keninhaberin eingereichten Unterlagen, insbesondere die zum Beschwerde-
schriftsatz vom 10. Dezember 2014 eingereichten Anlagen M 6 bis M 8, bei denen
es sich um medizinische Dissertationen handele, richteten sich schon nicht an die
malfdgeblichen Verkehrskreise und seien dariiber hinaus auch nicht dazu geeignet,

ein Verstandnis als Marke in den einschlagigen Verkehrskreisen zu begrinden.
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Vielmehr ergdbe sich unter anderem aus den seitens der Léschungsantragstellerin
vorgelegten Unterlagen (Anlagenkonvolut A 11 bis A 16 zum Schriftsatz vom
13. April 2015), dass es sich bei der Bezeichnung ,Sallaki“ um die indische Be-
zeichnung fur Weihrauch-Extrakt handele und die Bezeichnung ,H 15 mit Sallaki
gleichzusetzen sei. Beide Begriffe wirden als Gattungsbezeichnung fir Boswellia
serrata-Extrakte benutzt werden. Dies belegten aus Sicht der Léschungsantrag-
stellerin auch schon die seitens der Markeninhaberin zum Beschwerdeschriftsatz
vom 10. Dezember 2014 als Anlagen M 9 bis M 11 eingereichten Unterlagen.
Denn bei den relevanten Verkehrskreisen handele es sich um Arzte, denen die
Bezeichnung ,H 15“ aufgrund der zahlreichen wissenschatftlichen Arbeiten, die
teilweise bereits im angegriffenen Beschluss der Markenabteilung genannt worden
waren, ausschlieBlich als Bezeichnung flr einen Extrakt, also einen Inhaltsstoff,
bekannt sei, nicht aber als Produktname (Anlagen A 13 bis A 16 zum Schriftsatz
vom 13. April 2015).

Die Loschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin erhebt die Einrede der
Nichtbenutzung. Die Bezeichnung H 15 sei von der Beschwerdefuhrerin und Mar-
keninhaberin nicht in Alleinstellung als Marke benutzt worden. Vielmehr benutze
sie diese Bezeichnung allein mit dem Unternehmensbestandteil ,Gufic*, was allein
deswegen schon zur Léschungsreife fuhre. Auch habe die Markeninhaberin bos-
glaubig gehandelt, weil sie die Marke ,H 15“ ohne eigene Benutzungsabsicht habe
eintragen lassen, um den Marktzutritt von Dritten zu verhindern. Im Zusammen-
hang mit den zahlreichen zwischen den Beteiligten geflihrten Zivilprozessen ging
es letztlich darum, ob die Loschungsantragstellerin die aus ihrer Sicht beschrei-
bende Bezeichnung H 15, die noch immer als Marke eingetragen sei, gemal § 23
MarkenG benutzen durfe. Die Loschungsantragstellerin verweist insbesondere auf
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 10. Juni 2010
(AZ: 2 U 87/09), die vom Bundesgerichtshof bestatigt worden sei (BGH Urteil vom
30. Januar 2014 - | ZR 107/10), wonach festgestellt worden sei, dass bei den an-
gesprochenen Verkehrskreisen die Angabe ,H 15 der Ubliche Begriff fur den

Weihrauchextrakt Boswella serrata und dieser rein beschreibend sei.
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Ein missbrauchliches Verhalten der Markeninhaberin sei auch darin zu sehen,
dass sie in den unterschiedlichen Verfahren zur Bezeichnung H 15 aus Grinden
des Erfolges im jeweiligen Verfahren, jeweils gegensatzliche Rechtsstandpunkte

vertrete.

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

genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg.
Aus den im Verfahren vorgelegten bzw. ermittelten Unterlagen geht nach Auffas-
sung des Senats nicht hinreichend eindeutig hervor, dass die Bezeichnung ,H 15°
in den angesprochenen Verkehrskreisen zu den malf3geblichen Zeitpunkten der
Anmeldung (21. April 2008) und dem Zeitpunkt der Entscheidung (= Schluss der
mindlichen Verhandlung am 29. September 2016) als Synonym fir einen ,Extrakt
des Boswellia serrata“ und damit als Sachangabe fur Weihrauchextrakt verstan-
den wurde bzw. wird und sich aus diesem Grund als Sachangabe i.S.d. § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet. Ausgehend von der fehlenden Eignung der ange-
griffenen Marke als Sachangabe zu dienen, konnten auch die Schutzhindernisse
fehlender Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und nach § 8
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht festgestellt werden. Soweit die Loschungsantragstelle-
rin ihren Léschungsantrag urspringlich auf 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestiitzt
hatte und diesen Antrag im Beschwerdeverfahren letztlich in erster Linie mit dem
in diesem Verfahren unzulassigen Argument fehlender Benutzung weiterverfolgt
hat, sind auch die Voraussetzungen fir eine bosgldubige Marken-anmeldung nicht
dargetan, so dass der Loschungsantrag auch unter diesem Gesichtspunkt keinen

Erfolg haben kann und deshalb auch die Léschungsanordnung durch die Marken-
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abteilung nicht tragt. Die verbleibenden Zweifel gehen zu Lasten der Loschungs-
antragstellerin, die in Bezug auf das Vorliegen von Schutzhindernissen als Vo-
raussetzung fur eine Léschung nach 88 54, 50 Abs. 1i. V. m. 8 8 Abs. 2 MarkenG

die Feststellungslast tragt.

1. Der Loschungsantrag bzw. die Loschungsantréage sind zuléassig. Soweit der
Léschungsantrag gemalR Schriftsatz vom 7. Juli 2014 auf 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 3 MarkenG gestutzt wird, ist er auch innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50
Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden. Die Markeninhaberin hat dem LO-
schungsantrag auch rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des 8§ 54 Abs. 2
Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass die Voraussetzung fur die Durchfihrung
des Loschungsverfahrens mit inhaltlicher Prifung nach 8 54 Abs. 2 Satz 3 Mar-
kenG erflllt sind.

1.1 Die Loschungsanordnung ist auch nicht bereits deshalb aufzuheben, well
die Markenabteilung die L6schung auf 88 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar-
kenG gestutzt hat, obwohl der am 27. Januar 2014 unter Verwendung des vom
DPMA herausgegebenen Formblatts (gemafl 88 42, 41 MarkenV) erhobene An-
trag auf Loschung (mit als Léschungsgrund angekreuzter dritter Alternative Eintra-
gung entgegen 8 8 MarkenG) in der zusatzlich eingereichten Begrindung zu-
nachst ausdrtcklich nur auf 8 50 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit 8 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG gestiitzt war und erst mit Schriftsatz vom 7. Juli 2014 auf den L6-
schungsgrund nach § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 Mar-
kenG erweitert worden war.

Sofern trotz der im Formblatt pauschal geltend gemachten Schutzhindernisse
nach 8 8 MarkenG von einer Erweiterung auszugehen ist, erachtet der Senat
diese Erweiterung in entsprechender Anwendung der 88 263, 264 ZPO jedenfalls
als sachdienliche Erweiterung des urspriinglichen Gegenstands des Ldschungs-
verfahrens. Die Bestimmungen Uber die Klagednderung gemaf 88 263, 264 ZPO

sind entsprechend anwendbar (vgl. dazu Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,
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8§54 Rn. 9 m.w. N., insbesondere BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Nach
§ 263 ZPO ist eine Erweiterung bzw. Anderung der Klage zulassig, wenn der Be-
klagte einwilligt oder das Gericht sie fur sachdienlich erachtet. Eine Erweiterung
des urspriinglich ausdricklich nur auf § 50 Abs. 1i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar-
kenG gestutzten Loschungsantrags auf den Loschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1
bzw. Nr. 2 bzw. Nr. 3 MarkenG ist ohne weiteres sachdienlich und prozefl36kono-
misch, weil er unter Vermeidung weiterer Loschungsverfahren der abschlieRenden

Klarung der zwischen den Beteiligten bestehenden Streitpunkte dient.

1.2  Bei einer sachdienlichen und damit zulassigen Antragserweiterung im Rah-
men eines bereits laufenden Loschungsverfahrens bedarf es auch keines weiteren
Widerspruchs nach 8 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (vgl. dazu BPatG GRUR 2004,
685, 687 unter .1. - LOTTO).

2. Der Léschungsantrag erweist sich aber als nicht begrindet, weil weder im
Zeitpunkt der Anmeldung, noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Be-
schwerde mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden konnte, dass der
Eintragung der Marke ,H 15" die Eintragungshindernisse gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 1,
2 oder 3 MarkenG entgegen gestanden haben (8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG),
noch dass eine bosglaubige Markenanmeldung gemafl § 50 Abs. 2 Nr. 10 Mar-
kenG vorliegt, 88 54, 50 Abs. 1 MarkenG. Da sich die verbleibenden Zweifel zu
Lasten der Antragstellerin auswirken, kann der Loschungsantrag keinen Erfolg
haben, so dass insoweit auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin die Ent-
scheidung der Markenabteilung aufzuheben war, soweit sie die teilweise LO-

schung der Marke ,H 15“ verfugt hat.

2.1 Die Eintragung der angegriffenen Marke fur die geléschten Waren stand
weder zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21. April 2008 noch zum Zeitpunkt der
Entscheidung tUber den Léschungsantrag (Zeitpunkt Schluss der mindlichen Ver-
handlung 29. September 2016) das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen, 88 54, 50 Abs. 1, Abs. 4 MarkenG, wobei die Loschungsantragstellerin
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die Feststellungslast fur das Vorliegen eines Schutzhindernisses grundsatzlich fur
beide Zeitpunkte tragt und schon die fehlende Feststellung in Bezug auf einen der

beiden Zeitpunkte zur Zurlickweisung des Loschungsantrags fihren muss.

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-
schlie3lich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u. a. zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft, der Zeit der
Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten)
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen kdnnen. Die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. ¢ Markenrichtlinie
Ubereinstimmende Regelung des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt vor allem das
im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale
der beanspruchten Waren beschreiben kénnen, von allen frei verwendet werden
kénnen. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen und Angaben infolge ihrer
Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Krite-
rium fur den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung
zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuUGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 —
Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. — DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272
Rn. 9, 17 — Rheinpark-Center Neuss).

Fur die Beurteilung der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verstand-
nis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksa-
men und verstandigen Durchschnittsverbrauchers als maf3gebliche Verkehrskreise
abzustellen (vgl. EUGH a. a. O. Rn. 29 — Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 —
Matratzen Concord). Ist die Eignung fir die Beschreibung von Merkmalen der be-
anspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang
sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird
(vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30 — Chiemsee; a. a. O. Rn. 32 — DOUBLEMINT, GRUR
2004, 674 Rn. 98 — Postkantoor).


http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE590169900&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/quv/
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Streitgegenstandlich sind die Waren ,Klasse 3: Weihrauch; Klasse 5: Arzneimittel;
diatetische Erzeugnisse fur medizinische Zwecke; Nahrungserganzungsmittel fur
medizinische Zwecke“ so dass einerseits breite Verkehrskreise und andererseits
die im medizinischen Bereich tatigen Fachkreise (Arzte, Apotheker, Physiothera-
peuten etc.) angesprochen sind, wobei allein ein entsprechendes Verstandnis der
Fachleute von ausschlaggebender Bedeutung sein kann und damit die Kenntnisse
eines unter Umstanden relativ kleinen Teil des beteiligten Verkehrs den Ausschlag
geben kann (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8, Rn. 427; vgl. z. B.
EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Aus Sicht des Senats ist den von den Beteiligten jeweils eingereichten Unterlagen
und nach den erganzenden Recherchen des Senats jedenfalls nicht zweifelsfrei zu
entnehmen, dass die oben genannten Verkehrskreise die Bezeichnung H 15 zu
den genannten Zeitpunkten tatsachlich ausschliel3lich als Wirkstoffangabe im Sinn

eines Weihrauchextraktes verstehen.

Bei den jeweils von Seiten der Beteiligten zur Untermauerung des jeweiligen Vor-
bringens eingereichten Unterlagen handelt es sich zum Grof3teil um medizinische
bzw. naturwissenschaftliche Dissertationen, um Berichte Uber bzw. um Zusam-
menfassungen von medizinischen Studien sowie Artikel in medizinischen Fach-
zeitschriften aus den Jahren 1998 bis 2008. Ausgangspunkt und Ziel der darin
geschilderten Studien und medizinischen Berichte ist es, die Wirksamkeit von
,-Weihrauch“ bei bestimmten Krankheiten zu untersuchen. Damit richten sich die
Unterlagen in erster Linie an die Fachkreise, so dass ein entsprechendes be-
schreibendes Verstandnis sich bei den Fachkreisen als Leser dieser Fachpublika-
tionen herausgebildet haben kann. Fiur die angesprochenen normal informierten
und angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher stellt
sich nach Auffassung des Senats die Buchstaben-Zahlenkombination H 15 von

vorn herein als reine Phantasiebezeichnung dar.
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Im Kreis der Fachleute, also der Mitglieder der Heilberufe und des pharmazeuti-
schen Vertriebs (z. B. Arzte, Apotheker, Physiotherapeuten etc.), diirfte die Be-
zeichnung H 15 angesichts einer nicht unerheblichen Zahl von Veréffentlichungen
unter Verwendung dieser Bezeichnung jedenfalls seit den spaten 1990iger Jahren
mit dem Wirkstoff Weihrauch in Zusammenhang gebracht werden. Dabei ist zu
berucksichtigen, dass die Markeninhaberin unstreitig seit dem Jahr 1989 unter der
Bezeichnung ,H 15 Ayurmedica“ ein pharmazeutisches Weihrauchprodukt in
Deutschland vertrieben hat, seit dem Jahr 2001 unter der Bezeichnung ,H 15
Gufic* auch in Kooperation mit weiteren Vertriebspartnern (vgl. Anlage A 10 zum
Schriftsatz der Loschungsantragstellerin vom 7. Marz 2014 = eidesstattliche Versi-
cherung des Prasidenten eines zum Konzern der Markeninhaberin gehdrenden
Unternehmens vom 18. Februar 2009).

Aus den vorgelegten Unterlagen, auch aus den im angegriffenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 exemplarisch Bezug genommenen Fundstellen, bleibt letztlich
aber offen, ob die Bezeichnung H 15 zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegrif-
fenen Marke am 21. April 2008 tatsachlich als Wirkstoffangabe verwendet und
vom Verkehr auch so verstanden worden ist. Auch eine kennzeichnende Verwen-
dung etwa auf einem Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke und ein ent-
sprechendes Verkehrsverstandnis kommen in Betracht.

Ausgehend davon verbleiben noch deutliche Zweifel an der Eignung der Bezeich-
nung H 15 als beschreibende Sachangabe fir die streitgegenstandlichen Waren
I.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn die Unterlagen zeigen diesbeziglich kein
einheitliches Bild. Hierauf hat die Markeninhaberin im Beschwerdeschriftsatz, dem
sie einen Teil der Unterlagen, aus denen bereits die Markenabteilung zitiert hatte,
beigefligt hat, auch zu Recht hingewiesen. In einigen Fallen scheint die Bezeich-
nung ,H 15 der Bezeichnung ,indischer Boswellia serata“ Weihrauch zwar gleich-
gestellt zu sein. Hintergrund dessen kann aber auch die Tatsache sein, dass die
Markeninhaberin jedenfalls zu Beginn des Produktvertriebs eine gewisse Mono-

polstellung beim Vertrieb des indischen Weihrauchextrakts innehatte.
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Soweit es sich bei den Unterlagen, aus denen die Markenabteilung in ihrem Be-
schluss zitiert hatte, um Dissertationen vor dem Anmeldezeitpunkt bzw. kurz da-
nach handelt, wird schon innerhalb der jeweiligen Ausarbeitung selbst eine unter-
schiedliche Diktion verwendet. Teilweise wird von ,dem Produktnamen H 15% von
,H 15®" bzw. von ,... Therapie mit dem Boswellia serrata Extrakt H15 ...“, von
,H 15 Therapie®, “dem ,Weihrauch-Extrakt H 15, dem ,Fertigarzneimittel H 15
Ayurmedica“ gesprochen (Bouhmidi-Boumariz: Verdnderungen der Knochendichte
bei der Therapie mit dem Boswellia-serrata-Extrakt H15 bei chronisch entzindli-
chen Darmerkrankungen; Dissertation 2003 - zitiert im angefochtenen Beschluss
vom 22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 1 = Anlage M 11 zum Beschwerde-
schriftsatz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014; Heidemeier, Entwick-
lung und Anwendung von Methoden zur pharmakokinetischen Untersuchung von
Boswelliasauren; Dissertation, 2006 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 2 = Anlage M 6 zum Beschwerdeschriftsatz
der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014, zeitlich etwas nach dem Anmelde-
zeitpunkt: Sarikaya-Seiwert: Einfluss des Weihrauchextraktes H15 auf die
Wachstumskinetik hirneigener Tumoren bei Wistar-Ratten; Dissertation, 2009 -
zitiert im angefochtenen Beschluss vom 22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 3
= Anlage M8 zum Beschwerdeschriftsatz der Markeninhaberin  vom
10. Dezember 2014).

Soweit es sich um Beitrage in medizinischen Zeitschriften handelt, ist auch diesen
nicht zweifelsfrei eine Verwendung der Bezeichnung ,H 15“ in der Weise zu ent-
nehmen, dass ein kennzeichnender Charakter ausgeschlossen werden kann.
Teilweise handelt es sich um Berichte tber klinische Studien oder deren Auswer-
tung, bei denen es um die Wirksamkeit und den Heilerfolg des pflanzlichen Wirk-
stoffs ,Weihrauch® bei bestimmten Krankheiten ging. Bei dem getesteten Weih-
rauchpraparat handele es sich jeweils um ,H 15 Tabletten®, so dass im Text teil-
weise die Begriffe H 15, Boswellia serrata (Extrakt) oder Weihrauchextrakt syno-
nym verwendet werden, auch wenn moglicherweise das spezielle Praparat H 15

(teilweise, aber nicht durchgéngig auch mit H 15 TM bzw. ® dargestellt) gemeint
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ist (Sander/Herborn/Rau: Ist H15 (Harzextrakt von Boswellia serrata, ,Weihrauch®)
eine sinnvolle Ergédnzung zur etablierten medikamentdsen Therapie der chroni-
schen Polyarthritis? - Ergebnisse einer doppelblinden Pilotstudie; Zeitschrift flr
Rheumatologie; Marz 1998, - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6 Spiegelstrich 2; Gerhard/Seifert/Buvari/Vogel-
sang/Repges: Therapie des aktiven Morbus Crohn mit Boswellia-serrata-Extrakt
H15, Zeitschrift fir Gastroenterol, Januar 2001 - zitiert im angefochtenen Be-
schluss vom 22. Oktober 2014 Seite 6 Spiegelstrich 3; Krieglstein/Schiir-
mann/u. a.: Acetyl-11-keto-3-boswellic acid, a constituent of a herbal medicine
from Boswellia serrata resin, attenuates experimental ileitis; International Journal
of Colorectal Disease, April 2001 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6, Spiegelstrich 5 = Anlage M 9 zum Beschwerdeschrift-
satz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014, Gerhard: ,Komplementare*
H15-Therapie bei chronisch-entziindlichen Erkrankungen; Mitgliederzeitschrift der
M.S.K. e.V., Blickpunkt; Heft 4/2002 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6, Spiegelstrich 6 = Anlage M 10 zum Beschwerde-
schriftsatz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014).

Auch den weiter eingereichten Unterlagen der Markeninhaberin (insbesondere
Anlagen M 14, M 16, M 17, M 18, M 19 zum Beschwerdeschriftsatz der Markenin-
haberin vom 10. Dezember 2014), bei denen es sich sowohl um Vero6ffentlichun-
gen in medizinischen bzw. pharmazeutischen Fachzeitschriften als auch um che-
mische oder naturwissenschaftliche Dissertationen Uber Untersuchungen zum
Harz des Weihrauchbaumes/Boswellia Extrakten vor dem Anmeldezeitpunkt han-
delt, kann nicht zweifelsfrei entnommen werden, dass die Bezeichnung H 15 in
den Fachkreisen als Sachangabe mit Weihrauchextrakt gleichgesetzt wird und ein

kennzeichnendes Verstandnis ausgeschlossen ist.

Schlie3lich ergeben die seitens der Ldschungsantragstellerin eingereichten Un-
terlagen insoweit kein anderes Bild. Denn insbesondere bezieht sich die zum
Schriftsatz vom 13. April 2015 Ubermittelte Anlage A 11 (zum Schriftsatz der Lo-
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schungsantragstellerin vom 13. April 2015) bereits nicht auf die streitgegenstandli-
che Bezeichnung H 15, sondern auf die indische Bezeichnung ,Sallaki‘, zum an-
deren sind den weiteren Unterlagen, Veroffentlichungen in medizinischen Fach-
zeitschriften jeweils von demselben (Mit)Autor aus einer medizinischen Kilinik,
letztlich ebenso wenig wie den zahlreichen weiteren im Verfahren eingereichten
Unterlagen ebenso wenig eindeutig zu entnehmen, ob die Begrifflichkeit , Therapie
des aktiven Morbus Crohn mit dem Boswellia-serrata-Extrakt H 15 “ (Anlagen A
13, A 15, A 16 zum Schriftsatz der Léschungsantragstellerin vom 13. April 2015)
die Bezeichnung H 15 als Wirkstoffangabe oder als konkretes Kennzeichen um-
fasst. Ganz im Gegenteil stutzt das ganzliche Fehlen der Bezeichnung ,H 15% in
der von der Léschungsantragstellerin ebenso vorgelegten Monographie der WHO
zu der Definition, den Synonymen und den traditionellen bzw. landessprachlichen
Namen des Gummi Boswellii aus dem Jahr 2009 (WHO monographs on selected
medicinal plants Volume 4, 2009, Gummi Boswellii — Anlage A 12 zum Schriftsatz
der Loschungsantragstellerin vom 13. April 2015) die Auffassung, wonach im Zeit-
punkt der Anmeldung von einem Verstandnis oder einer Gebrauchlichkeit von

,H 15 als Wirkstoffbezeichnung gerade nicht auszugehen ist.

Jedenfalls fehlt es zum Zeitpunkt der Anmeldung an ausreichend aussagekréafti-
gen Unterlagen, wie beispielsweise Eintrdgen in medizinischen Lexika, Heilpflan-
zenkatalogen, Medizinischen Woarterbiichern etc., die hinreichend belastbar bele-
gen, dass im medizinischen oder pharmazeutischen Bereich die Bezeichnung
,H 15 als Synonym flr ein aus Indien stammendes Weihrauchextrakt verstanden
wird. An dieser Einschatzung hat sich bis zum Entscheidungszeitpunkt nichts ge-
andert, insbesondere ist weder den eingereichten Unterlagen eine nunmehr ein-
deutige beschreibende Verwendung zu entnehmen, noch gibt es heute entspre-
chende objektive Belege, die ein verandertes Verstandnis der angesprochenen
Verkehrskreise belegen (vgl. hierzu insbesondere auch die aus dem Jahr 2014
stammende Stoffliste des Bundes und der Bundeslander, Kategorie ,Pflanzen und
Pflanzenteile® Anlage M 27 zum Schriftsatz der Beschwerdefuhrerin vom

10. Dezember 2014, die nicht ,H 15 unter ,Boswellia serrata“ auffihrt), was im
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Ubrigen einen Erfolg des Léschungsantrag nicht rechtfertigen wiirde, weil schon
die fehlende Feststellung des Schutzhindernisses zu einem der beiden maf3gebli-

chen Zeitpunkte zur Zurickweisung des Loschungsantrags fihren muss.

Auch der Umstand, auf den die Loschungsantragstellerin hingewiesen hat, dass
namlich die Bezeichnung ,H 15 regelmallig zusammen mit anderen verschiede-
nen Bezeichnungen der Vertriebspartner, so u.a. den Unternehmensnamen
L2Ayurmedica“ oder ,Gufic* bzw. auch einem Namensteil der Antragstellerin selbst
verwendet wurde und noch wird (vgl. auch die bildliche Wiedergabe der im Jahr
2012 und noch aktuell vertriebenen Weihrauchprodukte Seiten 2, 3, 9 des Urteils
des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 28. Januar 2016, AZ 3 U 99/14, An-
lage M 37 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 31. Marz 2016), fihrt zu kei-
ner abweichenden Beurteilung. So ist es im Bereich der medizinischen und phar-
mazeutischen Produkte zwar nicht untblich, zur Kennzeichnung eines Produkts
eine Wirkstoffangabe zusammen mit einer Herstellerbezeichnung zu verwenden.
Es ist aber mindestens ebenso Ublich, dass zur Kennzeichnung eines Produkts
mehrere Kennzeichen verwendet werden, z. B. eine Herstellerangabe mit einer
Produktkennzeichnung. Ausgehend davon ist es durchaus mdglich oder sogar
eher naheliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise in den vorgenannten
Bezeichnungen zwei voneinander unabhéngige Kennzeichen wahrnehmen, denen
jeweils eine kennzeichnende Funktion zukommt (vgl. hierzu auch BGH GRUR
2009, 755 Rn. 51 - Stofffahnchen). Ein solches Verstandnis drangt sich vorliegend
insbesondere in den Féllen der nachgewiesenen Verwendung des ® (oder des
vergleichbaren ™ Symbols) hinter dem Bestandteil ,H 15“ auf (vgl. Anlage M 30
zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 3. August 2015 = Snapshot aus dem
Internetauftritt der Loschungsantragstellerin ,H 15 ® Weihrauch 350 mg Kapseln®;
Anlage M 37 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 21. Marz 2016 = Urteil des
Hanseatischen OLG vom 28. Januar 2016 mit Abbildungen der Bezeichnungen
und Verpackungen der Nahrungserganzungsmittel verschiedener beklagter Her-
steller). Die Bedeutung dieses Symbols ist nicht nur im Markenrecht tatigen Juris-

ten vertraut. Auch die allgemeinen Verkehrskreise, also Endverbraucher sowie die
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Fachkreise der Arzte und Apotheker, entnehmen der Beifligung des Zusatzes ®
zu einem Zeichen den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl.
BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 — PROTI II; GRUR 2014, 662 Rn. 25 — Probiotik).
Auch wenn ,H 15 in anderem Zusammenhang auch ohne Zufigung des ® wie-
dergegeben wird oder Teile der angesprochenen Verkehrskreise bei der zusam-
mengesetzten Wiedergabe im Zusammenhang mit verschiedenen Herstellerna-
men in H 15 eine Wirkstoffangabe vermuten kénnten, geben diese Umsténde kei-
nen ausreichenden sicheren Anhalt daftir, dem Bestandteil ,H 15“ deswegen den
Charakter einer eigenstandigen Kennzeichnung abzusprechen (vgl. hierzu auch
BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 22 — PROTI Il, wobei die als Abkurzung fur ,Protein”
verwendete Bezeichnung ,PROTI” bei ,PROTI ® plus 80“ als eigenstandiges Zei-

chen aufgefasst wurde).

2.2  Verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Schutzhindernisses zu den
maf3geblichen Zeitpunkten der Anmeldung der Marken bzw. der Entscheidung
Uber die Beschwerde gehen zu Lasten des Loschungsantragstellers (stRspr. vgl.
BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 - POST Il; GRUR 2010, 138 Rn. 48 - ROCHER-
Kugel; GRUR 2014, 565 Rn. 18 - smartbook). Der Antragsteller des Loschungs-
verfahrens tragt fur die Voraussetzungen einer ihm ginstigen Rechtsnorm — hier
des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Loschungsverfahren — die Feststel-
lungslast (vgl. auch Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 54 Rn. 21; Bi-
scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 59
MarkenG Rn. 14).

2.3  Der Eintragung stand zum Zeitpunkt der Anmeldung und der Entscheidung
Uber die Beschwerde auch nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
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Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-
rin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewahrleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 — HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 — Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 — Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 —
Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 —- TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 —
Marlene-Dietrich-Bildnis Il; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 — FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,
die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl.
EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 — Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 —
smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maf3geblich auf die
Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies
alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkun-
gen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-
gemessen aufmerksamen und verstdndigen Durchschnittsverbrauchers im Be-
reich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411
Rn. 24 — Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 — SAT 2; GRUR
2004, 428 Rn. 30 f. — Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 — FUSSBALL WM 2006)
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143,
1144 Rn. 15 — Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 — Gute Laune
Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 — test; EUGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 —
Flugbdrse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbhesondere Bezeichnungen,
denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH
GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die Unterschei-
dungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstédnde beziehen,
welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen
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aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt
wird (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006).

Einer Buchstaben-Zahlen-Kombination kommt grundsatzlich dann Unterschei-
dungskraft zu, soweit sie keine sachbezogene Bedeutung aufweist. Soweit in den
oben gemachten Ausfuhrungen bereits festgestellt worden ist, dass eine unmittel-
bar beschreibende Bedeutung der zunachst grundsatzlich unterscheidungskrafti-
gen Angabe nicht zweifelsfrei erwiesen ist, fehlt der angegriffenen Bezeichnung
auch insoweit nicht die Unterscheidungskraft (vgl. auch BGH GRUR 2014, 565
Rn. 19 - smartbook). Das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG muss zuverlassig festgestellt werden und in Zweifelsféllen darf ein Lo-

schung der Marke nicht erfolgen.

2.4 Auch kann nicht einwandfrei festgestellt werden, dass der angegriffenen
Bezeichnung H 15 zum malgeblichen Anmeldezeitpunkt bzw. dem Zeitpunkt der
Entscheidung Uber die Beschwerde das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG entgegengestanden hat bzw. entgegensteht. Danach ist ein Zeichen von
der Eintragung ausgeschlossen, das im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren
Ublich geworden ist. Von einer Entwicklung der Bezeichnung ,H 15 zu einer all-
gemein sprachgebréuchlichen oder verkehrsiblichen Bezeichnung fir die be-
troffenen Waren kann auch unter Verweis auf die oben gemachten Ausfihrungen

nicht ausgegangen werden.

3. Soweit die Loschungsantragstellerin den Léschungsantrag damit begriin-
det, dass die Markeninhaberin die Marke im Sinn von 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG

bdsglaubig angemeldet hat, flhrt auch dies nicht zum Erfolg.

Nach der standigen Rechtsprechung ist von einer Bosglaubigkeit des Anmelders

im Sinn von 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung
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rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig erfolgt. Eine bosglaubige Markenanmel-
dung kommt danach insbesondere in Betracht, wenn der Anmelder weil3, dass ein
anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen fur dieselben oder &hnliche
Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfir einen formalen Kennzeichen-
schutz erworben zu haben und wenn besondere Umstande hinzukommen, die das
Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen
Umstdnde koénnen darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines
schutzwirdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen
Grund far gleiche oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder
eine zum Verwechseln &hnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Stérung des Be-
sitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, fur diesen den Gebrauch der Be-
zeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder aber die mit der
Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrecht-
lich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs-
kampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 13 — Ivadal I; GRUR 2010,
1034 Rn. 13 — LIMES LOGISTIK; GRUR 2012, 429 Rn. 10 — Simca; GRUR 20186,
378 Rn. 17 — LIQUIDROM). Als bosglaubig kann danach eine Markenanmeldung
zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den
Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beab-
sichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 — Lindt & Sprungli/Hauswirth; BGH, GRUR
2001, 242 - Classe E; GRUR 2012, 428 Rn. 10 — Simca).

Mafgeblicher Zeitpunkt fir das Vorliegen der Bosglaubigkeit ist der Zeitpunkt der
Anmeldung, vorliegend also der 21. April 2008.

Die Markenanmeldung der Markeninhaberin stellt sich nicht als Eingriff in den
schutzwirdigen Besitzstand eines Vorbenutzers dar. Zwar war die Loschungsan-
tragstellerin Inhaberin der seit dem 26. September 1995 angemeldeten und am
7. November 1996 eingetragenen und seit dem 3. Dezember 2003 mit dem Um-
schreibungsantrag vom 22. Oktober 2003 auf sie umgeschriebenen Wortmarke
,H 15% Registernummer 395 39 263. Diese jedenfalls fur die identischen Waren in
der Klasse 5 geschiutzte Marke ist aber mit Wirkung zum 22. Oktober 2003 wegen


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2009&s=763&z=GRUR
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2001&s=242&z=GRUR
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bdsglaubigen Erwerbs und Einsatzes durch die Loéschungsantragstellerin rechts-
kraftig geldscht worden (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 — | ZR 107/10,
GRUR 2014,385 Rn. 15). Denn nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts
Hamburg hat der Erwerb der Marke durch die Loschungsantragstellerin dazu ge-
dient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfahiger
Bezeichnungen fur Nahrungserganzungsmittel Vorbereitungen dafir zu treffen, mit
den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb der Arz-
neimittel einer mit der Markeninhaberin zusammenhangenden Gesellschaft (Gufic
Limited) in Deutschland zu vereiteln (siehe BGH, a. a. O. Rn. 21). In Anbetracht
dieser Feststellungen kommt eine Stérung des Besitzstands Dritter an dem Kenn-

zeichen H 15 zum Anmeldezeitpunkt nicht in Betracht.

Auch liegen keine Anhaltspunkte dafir vor, dass die Markenanmeldung allein zu
dem Zweck vorgenommen wurde, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern
ohne eine generellen eigenen Benutzungswillen zu haben. Denn bis zum Zeit-
punkt der Anmeldung hat die Markeninhaberin ausweislich der von Seiten der L6-
schungsantragstellerin eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Prasiden-
ten der zum Konzern der Gufic Gesellschaften gehdérenden Gufic Limited (Anlage
A 10 zum Schriftsatz der Léschungsantragstellerin vom 4. Marz 2014, insbeson-
dere dort Ziffer 11) Gber verschiedene Vertriebspartner auch unter der Bezeich-
nung ,H 15 Gufic* Tabletten mit Weihrauchextrakt vertrieben. Vor diesem Hinter-
grund erweist sich eine Anmeldung der Kennzeichnung ,H 15 ohne Hinzufligung
eines oder des Unternehmenskennzeichens ,Gufic* flir den auch zukinftig beab-
sichtigten Vertrieb des Weihrauchpraparats in Deutschland nicht als bdsglaubig.
Der Benutzungswille eines Markenanmelders muss sich nach der Rechtsprechung
nicht einmal auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaberin selbst
beziehen, ausreichend ist insoweit sogar die Absicht, die Marke einer Benutzung
durch Dritte zuzufihren (vgl. auch Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8
Rn. 853 f.).
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Auch eine Bdsglaubigkeit unter dem von der Ldschungsantragstellerin geltend
gemachten Gesichtspunkt der Anmeldung der Bezeichnung durch die Anmelderin
in Kenntnis ihrer Schutzunfahigkeit als Gattungsbezeichnung fur ,indischen Weih-
rauch® kommt nicht in Betracht. Ungeachtet der Richtigkeit eines solchen Ver-
standnisses, kommt es fur die Beurteilung der Bosglaubigkeit grundsatzlich nicht
darauf an, ob die angefochtene Marke eintragungsfahig ist oder nicht. Denn letzt-
lich kann es sich dabei auch nur um eine personliche Auffassung des Anmelders
handeln. Die Beurteilung der Schutzfahigkeit eines Zeichens obliegt allein dem
DPMA als der vom Gesetz bestimmten Prufungsbehoérde. Eine Anmeldung, die
vorgenommen wird, obwohl der Anmelder Zweifel bezuglich der Schutzfahigkeit
hegt, erflllt als solches nicht den Tatbestand einer bdosglaubigen Anmeldung, son-
dern gibt dem Anmelder nach Zahlung der vorgesehenen Gebihren das Recht,
die Eintragungsfahigkeit der angemeldeten Marke durch die dafur vorgesehene
Behorde tberprufen zu lassen (vgl. auch Strobele/Hacker, a. a. O., 8 8 Rn. 900).

Schliel3lich vermag der Verweis der Antragstellerin auf ein widersprtchliches Ver-
halten der Markeninhaberin in den zwischen den Beteiligten gefiihrten Prozessen
und Vertretung eines nach jeweiliger Interessenslage ausgerichteten rechtlichen
Standpunktes die Bosglaubigkeit schon deswegen nicht zu begrinden, weil dies
Umstéande sind, die jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenstandli-
chen Marke, auf den es aber ankommt, noch nicht bestanden haben (Landgericht
Munchen: Antrage vom 12. Februar 2009 und 18. Februar 2009 — Anlage B1 zum
Schriftsatz der Loschungsantragstellerin vom 8. Juni 2008; Landgericht Hamburg
Klage am 9. April 2009).

Anhaltspunkte fir ein ansonsten bdsglaubiges Verhalten der Markeninhaberin
zum Zeitpunkt der Anmeldung fehlen vorliegend, insbesondere enthalt auch das
von der Léschungsantragstellerin monierte Verwenden der Bezeichnung mdglich-
erweise unter Verstol3 gegen arzneimittelrechtliche Vorschriften keine als bos-
glaubig zu beurteilende Komponente. Insoweit kann auf die Ausfihrungen im an-

gefochtenen Beschluss verwiesen werden.
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4. Soweit die Loschungsantragstellerin zur Begrindung ihres Léschungsan-
trags auf die fehlende Benutzung der Marke abstellt und die Nichtbenutzungsein-
rede erhebt, macht sie Griinde geltend bzw. erhebt sie Einreden, die im Rahmen
des Loschungsverfahrens nach 8§ 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG nicht zu
prufen bzw. nicht vorgesehen sind. Insoweit handelt es sich um L6schungsgrinde,
die nur im Rahmen einer Verfallsloschung nach 88 53, 49 MarkenG bzw. in einem
Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kénnen. So-
weit die Léschungsantragstellerin im vorliegenden Verfahren mit dem Schriftsatz
vom 3. August 2016 das Léschungsbegehren auch mit der Verfallsloschung nach
8§ 49 MarkenG begrindet hat, setzt dieses Verlangen aber einen gesonderten An-
trag beim Deutschen Patentamt- und Markenamt voraus (8 53 Abs. 1 MarkenG,
8 41 MarkenV), fur den eine Gebuhr nach § 2 PatKostG (Gebuhrentatbestand
333400 der Anlage (zu 8§ 2 Abs. 1) Gebuhrenverzeichnis) zu zahlen ist. Zudem ist
die Loschung einer Marke wegen Verfalls nach § 53 MarkenG vor dem DPMA und
die entsprechend mdgliche Uberpriifung der Entscheidung durch das Bundespa-
tentgericht nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O. § 53
Rn. 6) auf die formelle Prifung nach § 53 Abs. 3 MarkenG beschrankt, die materi-
ell-rechtliche Prufung der Voraussetzungen der Verfallsloschung bei rechtzeitigem
Widerspruch durch den Markeninhaber ist allein den ordentlichen Gerichten vor-
behalten, § 53 Abs. 4 MarkenG.

Nach alldem war der Beschluss der Markenabteilung insoweit aufzuheben, als die
Markenabteilung des DPMA die Teilldschung der angegriffenen Marke angeordnet

hat. Der L6schungsantrag ist auch insoweit zurtickzuweisen.

5. Grunde fur die von beiden Beteiligten beantragte Auferlegung der Verfah-
renskosten aus Billigkeitsgrinden nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf den je-
weils anderen Beteiligten sind nicht gegeben.
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Gegen eine Kostenauferlegung zu Lasten der Markeninhaberin spricht bereits der
Erfolg der Beschwerde der Markeninhaberin.

Umgekehrt besteht aber auch kein Anlass der Léschungsantragstellerin die Kos-
ten des Verfahrens aufzuerlegen. Denn der Fall, dass der Antragsteller in einer
nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest
kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, die Léschung der
angegriffenen Marke zu erwirken (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. August 2015 -
24 W (pat) 35/13; Beschluss vom 17.03.2016 — 24 W (pat) 22/15; zuganglich je-
weils Uber die Entscheidungsdatenbank des BPatG) ist vorliegend nicht gegeben.
Auch eine Antragstellung wider besseres Wissens liegt nicht vor. Zwar liegt es
vorliegend angesichts der zwischen den Beteiligten zahlreich gefiihrten Verlet-
zungs- und Schadensersatzprozesse durchaus nahe, dass die Loschungsantrag-
stellerin den Loschungsantrag jedenfalls auch unter dem Gesichtspunkt einer Ab-
wehr von markenrechtlichen Verbietungsrechten in den Streitigkeiten zwischen
den Beteiligten bzw. zwischen mit den Beteiligten in Verbindung stehenden Unter-
nehmen erhoben hat, andererseits kann angesichts der Marktgegebenheiten ein
durchaus legitimes Bedurfnis der Antragstellerin die Schutzfahigkeit bzw. den Be-
stand der Eintragung von H 15 als Marke Uberprifen zu lassen, nicht in Abrede
gestellt werden. Dementsprechend war der Kostenantrag der Markeninhaberin

zurickzuweisen.

6. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellen sich keine entscheidungser-
heblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungs-
ersuchen an den Gerichtshof der Européischen Union nach Art. 267 AEUV erfor-
dern. Die Frage, welche Anforderungen an die Loschung eingetragener Marken zu
stellen sind und wer im Loschungsverfahren die Léschungsvoraussetzungen, also
das Vorhandensein von Schutzhindernissen, zu beweisen hat, also die Feststel-
lungslast tragt, ist durch die Rechtsprechung des EuGH geklart (vgl. EUGH GRUR
1999, 729 - Chiemsee; GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch
Technik]; GRUR Int. 2002, 842 Rn. 30, 33 - Phillips). Soweit die Anregung der


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=2015-08-10&ge=BPATG
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Loschungsantragstellerin darauf abzielt, Fragen zur Benutzung beschreibender
Angaben nach § 23 MarkenG auf ihre Ubereinstimmung mit Unionsrecht zu tber-

prufen, kommt es im Streitfall darauf nicht an.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist ebenso wenig veranlasst. Es war weder
eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu entscheiden (8 83 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbheschwerde zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage nach dem Vorliegen der LO-
schungsgrinde auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und

BGH malgeblichen Kriterien beurteilt.

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 gerigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

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

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend 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.
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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 Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu



