26 W (pat) 123/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 57 598

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Marz 2010 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Fuchs-Wissemann, den Richter Reker sowie den Richter Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 304 57 598

Cocoon

fur die Waren

,20: MObel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perl-
mutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststof-
fen, die ausschlief3lich dekorativen Zwecken dienen

21: Behélter und GefalRe fur Haushalt und Kiiche (nicht aus Edel-
metall oder plattiert), Schalen, Vasen, nicht aus Edelmetall, be-
malte Glaswaren, alle vorgenannten Waren ausschliel3lich fur

dekorative Zwecke”



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren und Dienstleistungen

,16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit in Klasse 16 enthalten, Druckereierzeugnisse, Photogra-
phien, Schreibwaren, Pinsel, Spielkarten; 20: Mobel, Spiegel, Rah-
men; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr,
Binsen, Weide; 21: Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche,
Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;
24: Webstoffe und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten, Heim-
textiien wie Bett- und Tischdecken, Gardinen, Vorhange;
26: kunstliche Blumen; 27: Teppiche, FulBmatten, Matten und
andere Bodenbelage, Tapeten (ausgenommen aus textilem Mate-
rial); 42: Vergabe von Lizenzen und Franchising durch Vermittlung

von organisatorischem und betriebswirtschaftlichem Know-how.*"

eingetragenen prioritatsalteren Marke 399 14 323

KOKON

Die Markenstelle fur Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch zunachst mangels Glaubhaftmachung der ihrer Ansicht nach zulassi-
gerweise bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke mit Beschluss vom
14. Marz 2007 zuriuckgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hin hat
sie diesen Beschluss aufgehoben und wegen des Widerspruchs die Léschung der

angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begrindung hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss ausgefuhrt, die
von der Markeninhaberin am 22. Januar 2007 erhobene Einrede der Nichtbenut-
zung sei gemaR 8§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG unzulassig, weil das gegen die Eintra-
gung der Widerspruchspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren erst am

20. April 2002 abgeschlossen worden sei und damit zum Zeitpunkt der Vero6ffentli-



chung der Eintragung der angegriffenen Marke (31.12.2004) die funfjahrige Benut-
zungsschonfrist noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Einrede sei gemal3 8§ 43
Abs. 1 S. 2 MarkenG ursprunglich ebenfalls unzulassig gewesen, weil sich die
Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt ihrer Erhebung noch in der Benutzungsschon-
frist befunden habe. Da sich die Verfahrensbeteiligten aber im Erinnerungsverfah-
ren intensiv Uber die Frage der Benutzung ausgetauscht hatten und die Markenin-
haberin auch in ihren Schriftsdtzen vom 4. Oktober 2007 und 13. Dezember 2007
hinreichend deutlich gemacht habe, dass sie von der Mdglichkeit eines Bestreitens
der Benutzung Gebrauch machen wolle, sei im Zeitpunkt der Entscheidung tber
die Erinnerung von einer wirksamen Erhebung der Einrede gemall § 43 Abs. 1
S. 2 MarkenG auszugehen. Auf Grund der von der Widersprechenden vorgelegten
Unterlagen bestehe kein Zweifel an der rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke fir die Waren ,Moébel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klas-
se 20 enthalten, aus Rohr, Binsen, Weide; Glas- und Porzellanwaren soweit in
Klasse 21 enthalten®. Fur die Ubrigen Waren sei keine Glaubhaftmachung der Be-
nutzung erfolgt. Die benutzten Waren seien identisch bzw. &hnlich mit den Waren,
fur die die angegriffene Marke eingetragen worden sei. Auch wenn von einer nur
mittleren Warenéhnlichkeit ausgegangen werde, halte die angegriffene Marke
gegeniber der Widerspruchsmarke, die eine normale Kennzeichnungskraft auf-
weise, den erforderlichen Abstand in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht
ein. Die angegriffene Marke bestehe zwar aus einem englischen Wort, das korrekt
~kokuun“ ausgesprochen werde. Es sei aber davon auszugehen, dass nicht uner-
hebliche Teile des inlandischen Verkehrs die angegriffene Marke deutsch, also
.Kokoon®, ausspréachen. Bei dieser Aussprache seien die Marken leicht zu ver-
wechseln. ,Cocoon“ sei zudem die direkte englische Ubersetzung der Wider-
spruchsmarke ,KOKON". Da es sich beim Englischen um eine sehr gelaufige
Fremdsprache handele, konnten auch begriffliche Verwechslungen nicht ausge-

schlossen werden.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde, die sie trotz ihrer

entsprechende Ankiindigung nicht bis zum 6. Juli 2009 begrtindet hat.



Die Markeninhaberin begehrt sinngeman die Aufhebung des mit der Beschwerde
angegriffenen Beschlusses der Markenstelle vom 1. April 2009 und die Zurtckwei-

sung der Erinnerung der Widersprechenden.

Die Widersprechende, der die Beschwerde zugestellt worden ist, hat keine

Antrage gestellt und sich zur Sache nicht geduf3ert.

Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als unbegriindet.
Zwischen den beiderseitigen Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen
i. S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der angegriffene Beschluss der Markenstelle vom 1. April 2009 lasst sowohl im
Ergebnis als auch in der Begriindung keine Fehler erkennen. Sowohl die Feststel-
lungen zur Zulassigkeit der Nichtbenutzungseinrede und zur Glaubhaftmachung
der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke als auch die zum Be-
stehen einer klanglichen und begriffichen Verwechslungsgefahr gegebene Be-
grundung sind zutreffend und bedurfen weder einer Klarstellung noch einer Ergén-
zung, weshalb der Senat hierauf zur Vermeidung von Wiederholungen verweist.
Zwischen den beiderseitigen Marken besteht aus den von der Markenstelle zutref-
fend dargestellten Griinden insbesondere eine klangliche Ahnlichkeit, die ange-
sichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identi-
tat bzw. Ahnlichkeit der Waren die Gefahr von Verwechslungen der Marken be-

grindet.

In Ermangelung einer Beschwerdebegriindung durch die Markeninhaberin ist fur
den Senat auch nicht erkennbar, inwiefern diese den Beschluss der Markenstelle
fur angreifbar halt. Deshalb muss der Beschwerde der Markeninhaberin der Erfolg

versagt bleiben.



Fur eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Markeninhaberin aus Billig-
keitsgrinden (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) sieht der Senat jedoch noch keine Ver-
anlassung, da die blof3e Nichtvorlage einer Beschwerdebegriindung keinen Ver-
stol3 gegen anwaltliche Sorgfaltspflichten darstellt, weil die Beschwerde nach § 66

MarkenG keiner Begriindung bedarf.

Dr. Fuchs-Wissemann Lehner Reker
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