BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 87/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 20 029
(hier: Loschungsverfahren S 37/03 L0)

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4 vom 8. Januar 2004 aufgehoben, soweit die
(teilweise) Loschung der Marke angeordnet worden ist.
Der L6schungsantrag wird insgesamt zurtickgewiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Unter der Nummer 301 20 029 ist die Bezeichnung

COCOCHIP
am 27. Marz 2001 angemeldet und am 9. Oktober 2001 fur die Waren

,1on-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate fur die Terraristik;
Kokossubstrate, namlich Kokosschalen, insbesondere Kokos-
schalenschnipsel, Kokosschalengranulat, Kokosschalenhumus;
Dekorationsartikel fur Terrarien, namlich Wurzeln, Aste, Lianen,
Bambusrohre und Weinreben*

eingetragen worden.



Hiergegen ist Loschungsantrag mit der Begrindung gestellt worden, die ange-
griffene Marke sei entgegen 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden.
Der englischen Bezeichnung ,COCOCHIP“ werde der hier mal3gebliche Verkehr
im Zusammenhang mit den betroffenen Waren ohne Weiteres den beschreiben-
den Sinngehalt ,Kokosschnitzel* entnehmen und ihr deshalb keinen betriebskenn-
zeichnenden Charakter zumessen. Da der Begriff von Anbietern derartiger Waren

verwendet werde, sei er auch freizuhalten.

Die Markeninhaberin hat dem Ldschungsantrag rechtzeitig widersprochen und
darauf hingewiesen, bei dem Markenwort, das ohnehin nur ein kleiner Teil des
Verkehrs ubersetzen kénne, handele es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung.
Allenfalls im Wege einer unzulassigen analysierenden Betrachtung gelange man
zu einer beschreibenden Aussage. Zudem fehle es auch an einem Freihaltungs-
bedurfnis, da im deutschsprachigen Raum auf die Waren mit deutschen Worten

hingewiesen werde.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die teilweise

Ldschung der angegriffenen Marke fur die Waren

,Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate fur die Terraristik;
Kokossubstrate, ndmlich Kokosschalen, insbesondere Kokosscha-

lenschnipsel, Kokosschalengranulat, Kokosschalenhumus*

angeordnet und ausgefuhrt, bei der Marke handle es sich um ein im Internet viel-
fach nachweisbares Spezialwort der Terraristik mit dem Bedeutungsgehalt
.Kokoschip“. Fir Kokossubstrate sei der Begriff nicht beliebig zu ersetzen und
misse jedenfalls fir den Export/Import freigehalten werden. Fur die weiteren ge-
l6schten Waren wirke die angegriffene Marke tauschend. Das Ergebnis der Inter-
net-Recherche, auf das die Markenabteilung diese Entscheidung gestutzt hatte, ist
der Markeninhaberin allerdings erst zusammen mit dem Léschungsbeschluss zur

Kenntnis gebracht worden.



Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Inhaberin der angegriffenen Marke die Aufhe-
bung des Beschlusses der Markenabteilung und die vollstandige Zurickweisung
des Loschungsantrages. Sie fuhrt sinngemald aus, ein beschreibender Bedeu-
tungsgehalt der angegriffenen Marke werde erst durch gedankliche Schlussfolge-
rungen erkennbar. Das Wort ,COCOCHIP“ stelle eine fantasievolle Wortneu-
schopfung dar, die lexikalisch nicht nachweisbar sei. Es bestehe kein Freihal-
tungsbedurfnis, da der Verkehr fur die Benennung der beanspruchten Waren nicht
auf das genannte Markenwort angewiesen sei. So wirden die hier in Rede ste-
henden Chips im Verkehr auch nicht mit ,Cocochips”, sondern mit ,Coconut Husk
Chips* benannt, was ein Internet-Ausdruck des offiziellen Handelsverzeichnisses
des weltweit gréRten Exporteurs von Kokosnuss-Produkten, namlich Sri Lanka,
belege. Der Beschluss der Markenabteilung habe sich zudem auf Internet-Treffer
aus dem Jahr 2003 gestiitzt, obwohl der maRgebliche Zeitpunkt das Jahr 2001
sei, in dem die Marke angemeldet und eingetragen wurde. Vor dem Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke habe kein Mitbewerber diese Kennzeichnung

benutzt. Eine relevante Tauschungsgefahr sei ebenfalls nicht ersichtlich.
Die Markeninhaberin stellt den Antrag,
den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts - Markenabteilung 3.4 - aufzuheben und den LO6-
schungsantrag zurliickzuweisen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



Er halt den angegriffenen Beschluss der Markenabteilung fur begriindet und
meint, schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung hatten fur die angegriffene Marke
absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zuldssig und begriindet. Der Léschungs-
antrag nach 8 50 Abs. 1 MarkenG war im vollen Umfang zuriickzuweisen, weil
nicht mit der notwendigen Sicherheit erwiesen werden konnte, dass der
angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung absolute Schutzhin-

dernisse des 8§ 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstanden.

Die Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, weil die Markenin-
haberin ihren Antrag auf Anberaumung einer mindlichen Verhandlung lediglich
hilfsweise gestellt hatte. Diesem Antrag musste nicht entsprochen werden, well
keine fur die Markeninhaberin nachteilige Entscheidung ergangen ist (vgl.
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 69 Rdn. 3). Der Beschwerdegegner hat kei-
nen Antrag auf Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung gestellt und eine sol-

che war auch nicht wegen Sachdienlichkeit anzuordnen (8§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Die LOschung einer angegriffenen Marke kann nur angeordnet werden, wenn er-
wiesen ist, dass der Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt
ihrer Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschlieRenden Entscheidung tGber den
Léschungsantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden (8 50 Abs. 2
Satz 1 MarkenG). Blof3e Zweifel an der Eintragungsfahigkeit reichen nicht aus, um
eine Loschung zu begrinden, sondern gehen zu Lasten des Antragstellers, der im
Loschungsverfahren, das als kontradiktorisches Verfahren den fir diese Verfah-
rensart geltenden Regeln unterworfen ist (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG,
8. Aufl. 2006, 8 54 Rdnr. 1), im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht ohnehin gehal-



ten ist, die konkreten Tatsachen vorzutragen, auf die er sein Loschungsbegehren
stitzt. Der Vortrag blof3er Rechtsausfihrungen und Vermutungen ist nicht geeig-
net, diese Mitwirkungspflicht zu erfullen. So liegen die Dinge im vorliegenden Fall.

1. Soweit sich der Loschungsantrag auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG stutzt, ist er zuriickzuweisen, da weder die Ausfliihrungen des Antrag-
stellers noch die Ermittlungen der Markenabteilung und des Senats mit der gebo-
tenen Sicherheit erwiesen haben, dass an der angegriffenen Marke bereits zum
Zeitpunkt ihrer Eintragung am 9. Oktober 2001 ein schutzwirdiges Interesse der
Allgemeinheit und insbesondere der Mitbewerber an einer freien Verwendung der
Bezeichnung ,COCOCHIP* bestanden hétte.

Zwar hat die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend darauf
hingewiesen, dass der englischen Begriff ,coco“ auch ein Eigenschaftswort sein
kann im Sinne von ,aus Kokosfasern hergestellt, Kokos...“. Die von der Marken-
abteilung ermittelten Internet-Seiten datieren aber erst vom Oktober 2003 und be-
legen damit keine beschreibende Verwendung der angegriffenen Bezeichnung
zum maldgeblichen Eintragungszeitpunkt. Die Ermittlungen des Senats ergaben
ebenfalls keine weiteren Erkenntnisse Uber eine solche Verwendung des Marken-
wortes zu dem betreffenden Zeitpunkt. Auf dem hier einschlagigen Warensektor
(Substrate fur die Terraristik) sind zwar bereits seit langerem Sortenbezeichnun-
gen wie beispielsweise ,Kokosfasereinstreu®, ,Kokosschalenschnipsel* oder ,Ko-
kosschalenhumus® bekannt, dagegen konnten - fir den Eintragungszeitpunkt -
keine Feststellungen Uber die Verwendung englischer Ausdriicke fur die fraglichen
Waren getroffen werden. Auch der Antragsteller, den der Senat ausdricklich auf
die Notwendigkeit hingewiesen hatte, dass die Léschungsgrinde auch fir den
Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke nachgewiesen werden mussen
und dass im vorliegenden Fall eben diese Nachweise zweifelhaft seien, hat fur
seine ganz allgemein gehaltenen Behauptungen keine konkreten Belege vorge-

legt.



2. Der Léschungsantrag ist auch insoweit zurlickzuweisen, als er sich auf § 50
Abs. 1i.V. m. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stitzt. Denn - entgegen der Auffassung
des Antragstellers - kann der angegriffenen Marke nicht jegliche Unterscheidungs-
kraft abgesprochen werden (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom
Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die mit der Marke beanspruchten Erzeug-
nisse eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst
zu werden. Wenn einer Wortmarke fir die von ihr beanspruchten Waren kein im
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann
und es sich bei ihr auch nicht um ein gebréuchliches Wort der deutschen Sprache
oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr nur als solches
und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, spricht dies fir eine hinrei-
chende Unterscheidungskraft der Marke (vgl. BGH BIPMZ 2004, 30

- ,Cityservice®).

Das Markenwort ,COCOCHIP* besteht aus der Kombination zweier englischer
Begriffe. Anders als fur den Lebensmittelbereich kann diese Wort-Kombination ftr
den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke fiur die einschlagigen Wa-
ren weder lexikalisch nachgewiesen, noch als gebrauchlicher Fachausdruck be-
legt werden. Es mag sein, dass die Beschaffenheit der beanspruchten Produkte
durch die Bezeichnung ,COCOCHIP* auf eine zumindest fur einen Teil der ange-
sprochenen Verkehrskreise verstandlichen Weise angedeutet wird. Eine unmittel-
bar beschreibende Bedeutung besitzt die Bezeichnung dagegen nicht. Andere
Gesichtspunkte, die es rechtfertigen wirden, der Marke zum Eintragungszeitpunkt
jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, sind weder ersichtlich noch substan-

tiiert vorgetragen worden.

3. Da es sich nur um eine - méglicherweise - ,sprechende”, nicht dagegen um
eine glatt beschreibende Marke handelt, kann ihre Verwendung fir die Waren

,Ton-, Stein-, Rinden-, Kork- und Holzsubstrate fiir die Terraristik auch keine



Tauschungsgefahr gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG begriinden. Dies gilt um so
mehr, als in der Terraristik nicht selten Substratmischungen verwendet werden,
die aus mehreren Komponenten bestehen. So werden beispielsweise Tonsub-
strate mit Stoffen wie etwa Weiltorf kombiniert bzw. es sind auch Substratmi-

schungen aus Ton, Torf und Kokosfasern erhaltlich.

Aus diesen Grinden war der Beschwerde unter Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses der Markenabteilung und Zuriickweisung des Ldschungsantrages

stattzugeben.

Gem. 8§ 71 Abs. 3 MarkenG war aus Billigkeitsgriinden die Rickzahlung der Be-
schwerdegeblhr anzuordnen. Indem die Markenabteilung ihre Entscheidung tber
den Léschungsantrag mafgeblich auf eine Internet-Recherche stitzte, tber deren
Ergebnis die Inhaberin der angegriffenen Marke erst mit Zustellung des patent-
amtlichen Beschlusses unterrichtet wurde und zu der die Inhaberin der angegriffe-
nen Marke folglich im patentamtlichen Verfahren keine Stellungnahme abgeben
konnte, hat die Markenabteilung die Grundsatze des rechtlichen Gehérs verletzt.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Beachtung der Grundsatze Uber
das rechtliche Gehdor der Loschungsantrag bereits im patentamtlichen Verfahren
zurickgewiesen worden ware und sich dadurch die Einlegung der Beschwerde
durch die Inhaberin der angegriffenen Marke erlbrigt hatte. Bei dieser Sachlage
gebietet die Billigkeit die Rickzahlung der Beschwerdegebihr an die Inhaberin der

angegriffenen Marke.

gez.

Unterschriften



