BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 42/17 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 1. Juli 2019

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:010719B28Wpat42.17.0



betreffend die Marke DE 305 29 195
(hier: Loschungsverfahren S 202/15 Ldsch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der muandlichen Verhandlung am 6. Februar 2019 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Séchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdefihrerin zu 1. und der Be-

schwerdefiihrerin zu 2. werden zurtickgewiesen.

2. Der Antrag der Beschwerdefiuihrerin zu 2., die Kosten des
Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt so-
wie vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdegegnerin

aufzuerlegen, wird zurtickgewiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfah-

rens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor



dem Bundespatentgericht der Beschwerdefihrerin zu 2. auf-

zuerlegen, wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke DE 305 29 195

ONNTHAad

ist am 19. Mai 2005 angemeldet und am 13. September 2005 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt gefuhrte Register flr nachfolgende Waren ein-
getragen worden:

Klasse 29:
Fleisch; Fleischwaren, eingesalzen; Fleischkonserven; Wurst;
Wurstwaren; Schinken; Fisch; Geflugel; Wild; Fleischextrakte;

Pasteten, soweit in Klasse 29 enthalten; Feinkostsalate;

Klasse 30:
Pasteten und Teigtaschen mit Fleischfullung, soweit in Klasse 30

enthalten.

Am 19. Juni 2014 hat die Beschwerdefiihrerin zu 1. Antrag auf Loschung der Ein-
tragung der Marke aufgrund Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisses ge-
maR 8 50 Abs. 1i. V.m. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestellt. Nach ihrer Auf-
fassung handelt es sich bei der Marke DE 305 29 195, die transliteriert ,Elitnaja“
laute, um eine Beschaffenheitsangabe. Sie bedeute im Deutschen ,erstklassig®



oder ,Luxus-“ und weise damit auf die gute Qualitat einer in dieser Weise bewor-
benen Wurst hin. Das Streitzeichen werde gerade nicht mit ,elitdr* Gbersetzt, da
hierfir im Russischen das Wort ,anutapHbein* verwendet werde. Die angegriffene
Marke musse fur den Vertrieb russischer Lebensmittel freigehalten werden. Ca. 8
bis 10 Millionen russischsprachige Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion
lebten in Deutschland. Bei den gegenstandlichen Waren handele es sich um
Nostalgie-Produkte, die aus dem Heimatland bekannte Gestaltungen und Be-

zeichnungen aufweisen mussten.

Am 1. September 2015 hat auRerdem die Beschwerdefihrerin zu 2. Antrag auf
Loschung der Eintragung der Marke DE 305 29 195 gestellt. Im Léschungsan-
tragsformular hat sie in dem Feld ,Loschungsgrund” die Zeile ,Die Marke ist ent-
gegen 8 8 MarkenG eingetragen worden® angekreuzt. In der Antragsbegriindung
vom 14. Dezember 2015, die am selben Tag beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingegangen ist, hat sie auf die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2
Nrn. 1, 2 und 10 MarkenG a. F. Bezug genommen. Sie hat ausgefihrt, die maf3-
geblichen russisch sprechenden Verkehrskreise verstiinden die Marke als Sach-
aussage mit der Bedeutung ,erstklassig“. Zudem komme ihr die Funktion einer
geografischen Herkunftsangabe zu, da sie eine Ortschaft in Nowosibirsk in
Russland bezeichne. Die gegenstandliche Marke sei ferner bésglaubig angemel-
det worden und daher gemaR 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. zu léschen. Ihre
Inhaberin habe in den letzten Jahren versucht, hunderte Begriffe als Marken fir
sich schitzen zu lassen. Etliche davon seien in Russland rein beschreibende An-

gaben. Sie seien spater zweckwidrig im Wettbewerbskampf eingesetzt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat den Ldschungsantrdgen rechtzeitig
widersprochen. Sie hat im Amtsverfahren ausgefihrt, die in Rede stehende Marke
entspreche im Deutschen dem Ausdruck ,Elite“. Ein Grof3teil der angesprochenen
inlandischen Verkehrsteilnehmer verstehe diese Bedeutung nicht, da in
Deutschland nur ca. drei Millionen Aussiedler bzw. Spataussiedler aus dem Gebiet

der ehemaligen Sowjetunion leben wirden. Abzustellen sei auf die Sichtweise der



Durchschnittsverbraucher. Selbst wenn die angegriffene Marke im Sinne von
.Elite” verstanden werden wirde, so benenne sie dennoch keine Wareneigen-
schaften. Typischerweise werde das Adjektiv ,elitar* im Zusammenhang mit einer
bestimmten Bevdlkerungsschicht oder einem bestimmten Bildungsniveau, nicht
jedoch in Verbindung mit den gegenstandlichen Waren verwendet. Zudem seien
bereits Marken mit den Bedeutungen ,elitar®, ,erlesen* oder ,Elite” in Russland
und in der Ukraine eingetragen worden. Ebenso scheide die gegenstandliche
Marke als geografische Angabe aus, da die inlandischen Verkehrskreise die Ort-
schaft in Nowosibirsk nicht kennen wirden. Der Vorwurf der Bdsglaubigkeit greife
ebenfalls nicht durch, da die angegriffene Marke verwendet werde. Ihre Inhaberin
produziere und vertreibe eine Vielzahl von Lebensmitteln. Es entspreche daher
betriebswirtschaftlichen Grundsatzen, wenn die eigenen Waren umfassend mar-

kenrechtlich geschutzt wirden.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die Loschungsantrage zurtickgewiesen (Ziffer 1. des Te-
nors) und ausgesprochen, dass Kosten weder auferlegt noch erstattet werden
(Ziffer 2. des Tenors). Nach ihrer Auffassung liegen die geltend gemachten LO-

schungsgrunde nicht vor. Die angegriffene Marke AINUTHAaS, transliteriert , Elit-
naja“, sei ein Adjektiv in weiblicher Form, das vom russischen Wort fur ,Elite* ab-
geleitet sei. Die in den vorgelegten linguistischen Gutachten aufgefiihrten weiteren
Ubersetzungsmaglichkeiten ,auserlesen® und ,hervorragend* wirden als ,zweite
Bedeutung“ oder ,Ubertragene Bedeutung“ bezeichnet. Die von den Léschungs-
antragstellerinnen genannten Bedeutungen ,erstklassig®, ,von hochster Qualitat
oder ,Luxus® seien in Lexika nicht zu finden. Im Sinne von ,elitar* eigne sich die
angegriffene Marke jedoch nicht als Beschaffenheitsangabe. Weder weise sie auf
eine bestimmte Qualitat der Produkte noch auf die Abnehmerkreise hin. Auch die
eingereichten Verwendungsbelege sprachen fir einen kennzeichnenden Ge-
brauch der gegenstandlichen Marke. Als geografische Herkunftsangabe komme
sie ebenfalls nicht in Betracht, da sie nicht vollig mit dem Namen der in Rede ste-

henden sibirischen Ortschaft Ubereinstimme. Zudem sei nicht ersichtlich, dass der



Ort sich zur Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren eigne und von dort aus Le-
bensmittel nach Deutschland verbracht wirden. Dariber hinaus fehle der Marke
nicht die Unterscheidungskraft, da sich die Waren an die Gesamtbevoélkerung
richten wirden, die zu mehr als 90 % nicht der russischen Sprache machtig seien.
Anhaltspunkte fir eine bosglaubige Markenanmeldung lagen ebenfalls nicht vor,
da die Anmeldung einer Vielzahl von Marken als solche nicht als unlauter angese-
hen werden kénne. Eine Behinderungsabsicht habe nicht festgestellt werden kén-

nen, zumal die Markeninhaberin ihr Schutzrecht nutze.

Dagegen haben die Loschungsantragstellerinnen Beschwerde erhoben.

Die Beschwerdefiihrerin zu 1. hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache

geaulRert und keinen Antrag gestellt.

Die Beschwerdeflhrerin zu 2. beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 4. Oktober 2017 hinsichtlich Ziffer 1. und
Ziffer 2. des Tenors aufzuheben, die Léschung der Eintragung der
Marke DE 305 29 195 anzuordnen und der Beschwerdegegnerin
die Kosten des Amts- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerle-
gen.

Zur Begrundung hat sie ihren Vortrag im Amtsverfahren weiter vertieft. Die ange-
griffene Marke sei nicht nur aufgrund ihrer Bedeutung ,erstklassig” eine freihalte-
bedurftige Beschaffenheitsangabe. Darlber hinaus entspreche sie einer in
Russland gebrauchlichen Bezeichnung eines technischen Standards fir Koch-

wurste.

In der mundlichen Verhandlung hat der Senat Bedenken geduf3ert, ob der Lo6-

schungsantrag zulassig sei, da in ihm als Loschungsgrund lediglich § 8 MarkenG



angegeben worden sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl.
GRUR 2016, 500, Rdnr. 12 — Funf-Streifen-Schuh) sei das Ldschungsverlangen
jedoch auf einen bestimmten Loschungsgrund zu stlitzen. Solche seien unter Um-
standen erst in der Antragsbegriindung vom 14. Dezember 2015 genannt worden.
Zu diesem Zeitpunkt habe die Loschungsantragstellerin zu 2. gemald § 50 Abs. 2
Satz 2 MarkenG a. F. die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG
nicht mehr geltend machen kénnen. Hierzu hat sie im Rahmen eines nachgelas-
senen Schriftsatzes Stellung genommen und ausgefihrt, dass die in § 50 Abs. 2
Satz 2 MarkenG a. F. vorgesehene Antragsfrist von 10 Jahren nicht mit den Re-
gelungen der Markenrechtsrichtlinie vereinbar sei und daher nicht zur Begriindung
der teilweisen Zuriickweisung des Loschungsantrags herangezogen werden

kdnne.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Beschwerdeflhrerin zu 1. mangels Begrin-
dung als unzulassig zu verwerfen, hilfsweise als unbegriindet zu-

riuckzuweisen,

sowie

die Beschwerde der Beschwerdefuhrerin zu 2. zurlickzuweisen
und ihr die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens aufzu-

erlegen.

Sie meint, die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung sei nicht zu bean-
standen. Diese habe den Begriffsgehalt der Streitmarke zutreffend wiedergege-
ben. Daruber hinaus sei das maf3gebliche inlandische Publikum mangels hinrei-
chender russischer Sprachkenntnisse nicht in der Lage, der angegriffenen Marke

eine warenrelevante Bedeutung beizumessen.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf die
Schriftsétze der Beteiligten, das Protokoll der mindlichen Verhandlung am
6. Februar 2019 sowie den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, Bezug

genommen.

1. Zur Beschwerde der Beschwerdefiihrerin zu 1.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrindet. Die Markenabteilung 3.4 des
Deutschen Patent- und Markenamts hat den zulassigen Léschungsantrag der Be-

schwerdefiihrerin zu 1. zu Recht zuriickgewiesen.

a) Das von der Beschwerdegegnerin gertigte Fehlen einer Begrindung der Be-
schwerde fuhrt nicht zu ihrer Unzuldssigkeit. Eine Beschwerde muss nicht be-
grundet werden, so dass das blof3e Fehlen einer Beschwerdebegriindung nicht zu
Lasten der Beschwerdefuhrerin zu 1. gehen darf (vgl. Strobele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 12. Auflage, § 66, Rdnr. 41).

b) Das Vorliegen des vorrangig geltend gemachten Schutzhindernisses nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. 8 50 Abs. 1 MarkenG konnte nicht festgestellt wer-
den. Dieses steht der Eintragung von Zeichen entgegen, die ausschlie3lich aus
Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder
sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen kdnnen. Die Monopolisie-
rung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widerspra-
che dem berechtigten Bedurfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Ver-
wendbarkeit. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Zeichen bereits tatséchlich
als Sachangabe verwendet wird. MalR3geblich ist allein die Eignung einer Bezeich-
nung als beschreibende Angabe (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32



— Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. — DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012,
272, Rdnr. 9, 17 — Rheinpark-Center Neuss).

Das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung solcher Merkmale gilt
grundsatzlich auch fur Zeichen, die aus fremdsprachigen Wértern bestehen, wobei
insbesondere auf das Verstandnis der angesprochenen inlandischen Verkehrs-
kreise abzustellen ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 32 — Matratzen Con-
cord/Hukla; BPatG GRUR 1997, 286 —VODNI STAVBI; Beschluss vom
1. Dezember 2009, 28 W (pat) 96/08 — Poccuinckasn; Beschluss vom 28. Feb-
ruar 2007, 26 W (pat) 210/01 — Shiguljokskoje; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 8, Rdnr. 514).

Es bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafir, dass die Eintragung der
angegriffenen Marke nach den Verhaltnissen zum Zeitpunkt der Anmeldung (vgl.
BGH GRUR 2014, 483, Rdnr. 22 — test), hier im Mai 2005, entgegen 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG i. V. m. 8 50 Abs. 1 MarkenG erfolgt ist. Ist eine solche Feststel-
lung auch unter Bertcksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von
Amts wegen zusatzlich ermittelten Unterlagen nicht moglich, muss es bei der Ein-
tragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2014,
565 Rdnr. 10 — smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 — Salatfix).

(1) Bei der Streitmarke ,anutHas®, transliteriert ,elitnaja®, handelt es sich um ein
russisches Adjektiv in weiblicher Form. In seiner Grundbedeutung bringt es vor-
rangig die Zugehdrigkeit zu einer gesellschaftlichen Oberschicht (Elite, russisch:
Lannta®) zum Ausdruck (vgl. ,https://de.pons.com/“, Suchbegriff: ,anuTHas“), so
dass es im Deutschen im Sinne von ,elitar verstanden werden kann. Damit ist das
Wort jedoch - wie auch die Beschwerdefiihrerin zu 1. einrdumt — nicht geeignet,
Merkmale der fur die Streitmarke eingetragenen Lebensmittel zu benennen. Letzt-
genannte sind im Inland regelmaf3ig fur den Durchschnittsverbraucher und nicht
fur einzelne Bevolkerungskreise bestimmt. Selbst wenn dies bei gewissen vor-
nehmlich hochpreisigen Produkten wie Fleisch vom Kobe-Rind oder vom Blauflos-

sen-Thunfisch der Fall sein sollte, so wird darauf weder auf ihnen selbst noch in


https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307912004&docFormat=xsl&oi=eUkmxbqwCm&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE307912004&docFormat=xsl&oi=eUkmxbqwCm&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310042012&docFormat=xsl&oi=eUkmxbqwCm&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310042012&docFormat=xsl&oi=eUkmxbqwCm&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310042012&docFormat=xsl&oi=eUkmxbqwCm&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE315602014&docFormat=xsl&oi=UpN4zdXPB8&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE315602014&docFormat=xsl&oi=UpN4zdXPB8&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE315602014&docFormat=xsl&oi=UpN4zdXPB8&docPart=L&docAnchor=rd_10&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=MPRE131780964&docFormat=xsl&oi=UpN4zdXPB8&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%CD%81%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9

-10 -

der Werbung oder in Beschreibungen hingewiesen. Dies wiirde ansonsten zu ei-
nem ausdricklichen Ausschluss bestimmter Kundenkreise fihren, was den Inte-

ressen der Hersteller der Lebensmittel regelmaRig entgegenstehen wird.

(2) Der Beschwerdefuihrerin zu 1. ist zwar darin zuzustimmen, dass dem in Rede
stehenden Ausdruck ,anutHas“ bzw. ,elitnaja“ nicht nur die Bedeutung ,elitar® zu-
kommt. Die von ihr vorgelegten Ausziige aus Online-Worterblichern nennen die
Bedeutungen ,erstklassig” und ,Luxus-“ (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der Be-
schwerdefihrerin zu 1. vom 20. Februar 2015). Hieraus ergibt sich aber nicht not-
wendig, dass der angegriffenen Marke in Verbindung mit den fiir sie eingetrage-
nen Waren tatsachlich diese Bedeutungen in sinnvoller Weise beigemessen wer-
den konnen. Einfache Ubersetzungen in Worterbiichern sind regelmaRig nur An-
naherungen an den Sinngehalt eines Wortes in seiner Ursprungssprache, da das
tatsachliche Verstandnis eines Wortes im kulturellen Kontext des Heimatlandes in
der Regel nicht deckungsgleich in der Zielsprache, hier Deutsch, zum Ausdruck
gebracht werden kann. Auf diesen Bedeutungsgehalt im Russischen kommt es
vorliegend mal3geblich an, da sich die angegriffene Marke vornehmlich an inlandi-
sche Bevolkerungskreise wendet, die der russischen Sprache machtig und dem-
entsprechend mit dem praktischen Gebrauch des Begriffs ,anutHas“ im

Russischen vertraut sind.

Aus den weiteren in das Verfahren eingefiihrten Dokumenten ergeben sich deutli-
che Hinweise darauf, dass das streitige Wort ,anutHag“ mit den Bedeutungen
Lerstklassig” bzw. ,Luxus-“ nur in bestimmten Zusammenhéngen Verwendung fin-
det und deswegen im Bereich der eingetragenen Lebensmittel keine stimmige
Aussage vermittelt.

(a) Die auf einen bestimmten Kontext beschréankte Verwendbarkeit des Wortes
,<anmMTHasa" im Russischen wird durch das von der Beschwerdegegnerin vorgelegte
Sprachgutachten bestatigt, das vorrangig auf Eintrdge russischer Worterblcher

Bezug nimmt, die von der Beschwerdefuhrerin zu 1. nicht in Zweifel gezogen wor-
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den sind. Danach wird das Wort ,anutHaa“ im Sinne von ,erstklassig” vor allem fur
lebende Tiere und deren Anlagen oder fiur Pflanzen bzw. Friichte, die einer Aus-
lese unterliegen, gebraucht (vgl. Ziffer 2. der Anlage 8 der Anlage WF 5 zum
Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2015: ,Beste Pflanzen, Sa-
men oder Tiere, die aufgrund ihrer Eigenschaften am besten fur die Zucht, Fort-
pflanzung geeignet sind®; ahnlich ,Material aus Wiktionary* im Anlagenkonvolut
AST 1 zum Schriftsatz der Beschwerdefihrerin zu 2. vom 14. Dezember 2015:
.erhalten durch die Auslese der Besten von jemanden oder etwas"). Demzufolge
werden als Beispiele ,Elitemais”, ,Elitesaatgut”, ,Elitepferde” (vgl. Ziffer 5. der An-
lage 8 der Anlage WF5 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom
24. August 2015) oder ,Erstklassige Sorte Kaffee* genannt (vgl. ,Material aus
Wiktionary” im Anlagenkonvolut AST 1 zum Schriftsatz der Beschwerdeflhrerin zu
2. vom 14. Dezember 2015). Eine Verwendung in Verbindung mit tierischen Le-
bensmitteln, so wie sie fur die angegriffene Marke eingetragen sind, ist hingegen
nicht feststellbar. Dies gilt selbst dann, wenn die Tiere keiner weiteren Zubereitung
oder Verarbeitung bedirfen. Dieser Sprachgebrauch kann darauf beruhen, dass
herausragende Zuchtanlagen von Tieren nicht in einem Zusammenhang mit ihrer
Eignung als Lebensmittel stehen. Eine andere Sichtweise ist auch nicht aufgrund
der weiteren von der Beschwerdeflhrerin zu 2. eingereichten Unterlagen geboten
(vgl. Anlagenkonvolute AST 2 und AST 4 zum Schriftsatz der Beschwerdeflhrerin
zu 2. vom 14. Dezember 2015). Sie enthalten praktische Beispiele, die eine Ver-
wendung der in Rede stehenden Marke in Anfiihrungszeichen oder in grél3erer

Schrift zeigen und daher einen markenmafigen Gebrauch nahe legen.

(b) Mit der Bedeutung ,erstklassig” oder ,Luxus-* beschreibt die angegriffene
Marke im Russischen dartber hinaus bestimmte Guter, die Ausdruck von Luxus
sind oder in Luxusvarianten angeboten werden (vgl. Ziffer 5. der Anlage 8 der An-
lage WF 5 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2015: ,Lu-
xuswohnungen®). Auch diese Verwendungsvariante umfasst nicht die von der Be-

schwerdefiihrerin zu 1. konkret angesprochenen Wurstwaren oder die anderen
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eingetragenen Lebensmittel, so dass insoweit die angegriffene Marke bereits zum
Anmeldezeitpunkt nicht als Sachangabe geeignet war.

(c) Auch der Senat hat im Rahmen eigener Recherchen nicht ermitteln kénnen,
dass das russische Wort ,anutHas“ oder das Wort ,elitar* zum Zeitpunkt der An-
meldung der in Rede stehenden Marke als Hinweis auf die Qualitat der fur sie ein-
getragenen Lebensmittel Verwendung gefunden hat. Hierbei ist in Betracht zu zie-
hen, dass im Deutschen mit ,Elite* (vom lateinischen Verb ,eligere”) eine Gruppie-
rung (tatsachlich oder mutmalfilich) Gberdurchschnittlich qualifizierter Personen
(Funktionseliten, Leistungseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen
Kreise (Machteliten, 6konomische Eliten) einer Gesellschaft bezeichnet werden
(vgl. ,https://de.wikipedia.org/wiki/Elite, Suchbegriff: ,Elite®). Damit wird — wie im
Russischen — das Substantiv ,Elite“ oder das davon abgeleitete Adjektiv ,elitar” in
erster Linie im Zusammenhang mit Personen gebraucht. Demzufolge werden auch

im Deutschen Lebensmittel regelmaf3ig nicht mit ,elitar* beschrieben.

(3) Es kann aus vorgenannten Grinden dahingestellt bleiben, ob das Schutz-
hindernis gemal3 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch deshalb ausgeschlossen ist, weil
die eingetragenen Warenbegriffe im Russischen keine weibliche Form aufweisen

und daher nicht zu dem Adjektiv ,anuTHaga” passen.

(4) Andere im Rahmen des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemald 8 73 Abs. 1 Satz 1
MarkenG von Amts wegen zu prifende beschreibende Bedeutungen liegen nicht

Vvor.

Die angegriffene Marke stellt keine Ortsangabe dar. Eine Gleichstellung mit der
von der Beschwerdefuihrerin zu 2. angesprochenen Bezeichnung ,Elytnyj”, die
eine Ortschaft oder Region in Nowosibirsk benennen soll, erscheint fernliegend.
Ebenso ist nicht erkennbar, dass die registrierten Lebensmittel ernsthaft aus die-
sem Gebiet stammen konnen. Entsprechende Tatsachenfeststellungen konnten

auch nach eigenen Ermittlungen des Senats nicht getroffen werden.


https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%CD%81%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Das weitere Vorbringen der Beschwerdefiihrerin zu 2. in ihrer Beschwerdebegrin-
dung vom 16. Januar 2017, dass ,Elitnaja“ einen staatlich geregelten Standard fur
Kochwurstprodukte benenne, lasst ebenfalls nicht auf eine relevante Beschaffen-
heitsangabe schlie3en. Denn die hierzu eingereichten Unterlagen beziehen sich
auf Standards, die im Jahr 2016 in Kraft getreten sind. Fir den Anmeldezeitpunkt

haben sie keine Bedeutung.

c) Keiner abschlieRenden Klarung bedarf, ob der Ldschungsantrag der
Beschwerdefuhrerin zu 1., dessen Begrindung sich ausschliel3lich auf § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG stutzt, die Geltendmachung des Schutzhindernisses des Fehlens
der Unterscheidungskraft gemafl § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1
MarkenG einschlief3t, woflir die Angabe des Loschungsgrundes ,Die Marke ist
entgegen 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden (8 50 Abs. 1i. V. m.
§ 8 MarkenG)“ im Loschungsantragsformular spricht. In jedem Fall ist — wie unter
a) zum Freihaltebedurfnis ausgefuhrt — das Wort ,anutHas“ keine Angabe, die zur
Beschreibung von Merkmalen der registrierten Waren dienen kann. Andere
Grinde fur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt sind

nicht ersichtlich.

d) Auf die Bewertung der Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt
der Entscheidung des Senats gemald 8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m.
§ 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG, zu dem im Ubrigen keine eine andere Sichtweise

gebietenden Umstande erkennbar sind, kommt es damit nicht mehr an.

Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin zu 1. bleibt daher ohne Erfolg.

2. Zur Beschwerde der Beschwerdefihrerin zu 2.

Die zuldssige Beschwerde ist unbegrindet. Die Markenabteilung 3.4 des

Deutschen Patent- und Markenamts hat den Loschungsantrag der Beschwerde-

fuhrerin zu 2. im Ergebnis zu Recht zurlickgewiesen.


https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%CD%81%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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a) Der Loschungsantrag ist zulassig, soweit er darauf gestitzt wird, dass die
angegriffene Marke bosglaubig angemeldet worden ist (8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
a. F. bzw. 8 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG).

Soweit die Beschwerdeflhrerin zu 2. die Léschung aufgrund 8 8 Abs. 2 Nrn. 1
und 2 MarkenG begehrt, ist der Antrag wegen Ablaufs der Frist von 10 Jahren seit
der Eintragung der angegriffenen Marke unzulassig (8 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG
a. F.i. V. m. 8 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG).

(1) Die in Rede stehende Marke wurde am 13. September 2005 in das Register
eingetragen, so dass der am 1. September 2015 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangene Antrag auf Loschung der Beschwerdefiihrerin zu 2.
zwar noch innerhalb der 10-Jahres-Frist gestellt worden ist. Allerdings gentigt er
nicht den Anforderungen entsprechend 8§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, da in ihm kein
konkreter Loschungsgrund genannt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 500, Rdnr. 12
— Funf-Streifen-Schuh). Die Beschwerdefiihrerin zu 2. hat im amtlichen Antragsfor-
mular in dem Feld ,Loschungsgrund” die Zeile ,Die Marke ist entgegen 8§ 8 Mar-
kenG eingetragen worden (8 50 Abs. 1 i.V. m. 8 8 MarkenG)“ angekreuzt und
sonst keine weiteren Angaben zum Ldschungsgrund innerhalb der 10-Jahres-Frist
gemacht. Da sich die Antragsfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. nur auf
bestimmte Loschungsgriinde bezieht, ist deren konkrete Nennung zwingend erfor-
derlich. Die Beschwerdefuhrerin zu 2. hat die Loschungsgriinde gemaf 8 8 Abs. 2
Nrn. 1 bis 3 MarkenG daher nicht fristgerecht und folglich nicht in zulassiger Weise
geltend gemacht (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 9 ff. — Flnf-Streifen-Schuh).

Etwas anderes gilt auch nicht deshalb, weil die Beschwerdefuhrerin zu 2. den An-
trag unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgege-
benen Formblatts gestellt hat, das zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht zwi-
schen den einzelnen Tatbestanden des § 8 MarkenG unterschieden hat. Zum ei-
nen waren trotz Verwendung des Formblatts ergdnzende Angaben zum LOG-

schungsgrund auf ihm oder in einer Anlage moéglich gewesen. Zum anderen kann


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE001104360&docFormat=xsl&oi=nuuEWESpAd&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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durch das Formblatt die analog 8§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO geltende Anforderung der
Angabe eines konkreten Loschungsgrunds nicht aul3er Kraft gesetzt werden (vgl.
BGH, a. a. O., Rdnr. 14 ff. — FUnf-Streifen-Schuh).

Erst im Schriftsatz vom 14. Dezember 2015 hat die Beschwerdefuhrerin zu 2. aus-
reichend bestimmt dargelegt, dass sie eine Uberpriifung der Schutzfahigkeit der
angegriffenen Marke unter Zugrundelegung der Schutzhindernisse geméall 88
Abs. 2 Nrn. 1., 2 und 10 MarkenG a. F. begehrt. Er ist jedoch nach Ablauf der Frist
von 10 Jahren nach Registrierung der angegriffenen Marke geméafd 8 50 Abs. 2
Satz 2 MarkenG a.F. i.V.m. 8158 Abs.8 Satz2 MarkenG beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingereicht worden.

(2) Die von der Beschwerdefuhrerin zu 2. hiergegen erhobenen europarechtlichen
Bedenken greifen nicht durch. Dass die Antragsfrist nach 8 50 Abs. 2 Satz 2 Mar-
kenG a. F. in der Markenrechtsrichtlinie keine Entsprechung findet, hat seinen
Grund darin, dass die verfahrensrechtliche Ausgestaltung nicht Gegenstand der
bisherigen Fassungen der Markenrechtsrichtlinie war. Der nationale Gesetzgeber
konnte daher eine sachlich nachvollziehbare Antragsfrist aufnehmen, um den
Schwierigkeiten, die die riickwirkende Feststellung der Schutzhindernisse gemaf
8§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG regelmal3ig aufwirft, zu begegnen (vgl. Begriin-
dung des Entwurfs eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umset-
zung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken — Mar-

kenrechtsreformgesetz, Seite 96, Bundestag — Drucksache 12/6581).

Die teilweise Unzulassigkeit des Loschungsantrags der Beschwerdefihrerin zu 2.
wird auch nicht durch ihre Auffassung in Frage gestellt, nach der Art. 45 (Verfah-
ren zur Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke) der Richtlinie (EU)
2015/2436 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die Marken (Mar-
ken-RL 2015) keine Befristung von auf § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG gestiitzten
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Ldschungsantragen zulasse. Unabhéngig davon, ob diese Sichtweise zutrifft, ist
festzustellen, dass gemal3 Art. 54 Abs. 1 Satz 2 Marken-RL 2015 die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung des Art. 45 Marken-RL 2015 spatestens
bis zum 14. Januar 2023 zu erlassen sind. Ein im Jahr 2015 eingeleitetes L6-
schungsverfahren, in dem der Inhaber der angegriffenen Marke auf den Bestand
seines Schutzrechts nach Ablauf der Frist gem&lR 8 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG
a.F. i.V.m. 8§ 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG vertrauen durfte, ist davon nicht be-

rahrt.

b) Der Léschungsantrag ist nicht begrindet, soweit er auf das Schutzhindernis
gemal’ 8 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. 8 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestutzt

wird.

Die Beschwerdefuhrerin zu 2. tragt in diesem Zusammenhang vor, die Beschwer-
degegnerin habe eine Vielzahl russischer Begriffe in Kenntnis ihres beschreiben-
den Gehalts angemeldet, um ihren Gebrauch fur die Mitbewerber zu sperren. Es
kann offen bleiben, ob dieses Vorbringen schliissig die Bdsglaubigkeit der Be-
schwerdegegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke zu begrinden
vermag. Jedenfalls ist fir den Senat nicht ersichtlich, dass dieser Vorwurf in tat-
sachlicher Hinsicht zutrifft. Die Beschwerdefihrerin zu 2. hat lediglich einen Aus-
zug aus dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts vorgelegt,
der in kyrillischer Schrift gehaltene Markenanmeldungen und — eintragungen der
Beschwerdegegnerin enthalt. Weder dieser Aufstellung noch dem sonstigen Vor-
bringen der Beschwerdefiihrerin zu 2. lasst sich jedoch entnehmen, ob diese Zei-

chen und ggf. welche einen beschreibenden Sinngehalt haben.

Die Léschung der Eintragung der Streitmarke wegen Bosglaubigkeit setzt weiter
voraus, dass sie gerade zum Zweck der Sperrung beschreibender Angaben an-
gemeldet worden ist. Dies konnte insbesondere unter Berlcksichtigung der Aus-
fuhrungen unter 1. a) allerdings nicht festgestellt werden. Ebenso sind keine Um-
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stande ersichtlich oder vorgetragen worden, die fir eine Bosglaubigkeit aus ande-

ren Grunden sprechen.

3. Kosten

a) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 4. Oktober 2017 und insbeson-
dere die darin enthaltene Entscheidung, dass Kosten weder auferlegt noch er-
stattet werden, wurde von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht innerhalb
der Monatsfrist gemal 8 66 Abs. 2 MarkenG mit der Beschwerde angegriffen. In-
sofern ist ihr Antrag auf Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens dahingehend
auszulegen, dass sie sich gegen den Kostenausspruch in dem Beschluss vom
4. Oktober 2017 mit der unselbstandigen Anschlussbeschwerde wendet. Sie ist
als zulassig anzusehen, da eine eigene Gebuhr hierflr nicht zu entrichten ist und
der Begriff ,Beschwerde* nicht ausdriicklich verwendet werden muss (vgl. im Ubri-
gen zur Anschlussbeschwerde Strobele/Hacker/Thiering, a.a. O., 866,
Rdnr. 54 ff.).

b) Es liegen keine Billigkeitsgriinde vor, die daftir sprechen, einer Beteiligten die
Kosten des Ldschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
gemald 8§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder des Beschwerdeverfahrens vor dem

Bundespatentgericht gemal 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstande
eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung rechtferti-
gen. Solche besonderen Umstande kénnen darin liegen, dass eine Beteiligte die
prozessuale Sorgfalt missachtet hat oder in einer nach anerkannten Mal3stdben
kaum Erfolg versprechenden Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat.
Dies ist bei keiner Verfahrensbeteiligten der Fall. Insbesondere begrindet die Ver-
saumung der Loschungsantragsfrist gemald 8 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F.
nicht die Auferlegung der Kosten auf die Beschwerdeflhrerin zu 2.. Die Anforde-

rungen an die Bestimmtheit eines Ldschungsantrags sind erst durch den Be-
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schluss des Bundesgerichtshofs vom 11. Februar 2016 in der Sache |ZB 87/14
(GRUR 2016, 500 - Funf-Streifen-Schuh) geklart worden. Vorher wurde weitge-
hend davon ausgegangen, dass die im damaligen amtlichen Antragsformular vor-
gesehene Differenzierung der Loéschungsgrinde den gesetzlichen Anforderungen
genugt. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Mangel auch nicht banstandet. Bei
dieser Sachlage lasst sich nicht feststellen, dass die Beschwerdeftihrerin zu 2. ihre

prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt hat.

Insofern waren die Kostenantrage zuriickzuweisen.

4. Rechtsbheschwerde

Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist nicht gegeben. Der Senat hat
insbesondere nicht Gber eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung ent-
schieden (8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Was die Anforderungen an die Bestimmt-
heit eines Loschungsantrags angeht, entspricht der Beschluss den Grundsétzen,
die in der bereits genannten Finf-Streifen-Schuh-Entscheidung des
Bundesgerichtshofs entwickelt worden sind. Demzufolge ist auch nicht aus den in
8§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genannten Grinden die Zulassung der Rechtsbe-

schwerde geboten.

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 beschlieRende Gericht nicht vorschriftsméliig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung

des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR308210994BJNE009501360&docFormat=xsl&oi=nuuEWESpAd&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-
den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht
werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Schmid
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