28 W (pat) 28/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 305 56 573
(hier: Loschungsverfahren S 45/10)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. September 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter

Schwarz und Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 17. Januar 2011 den auf 850 Abs.1 i.V.m. 8§88 Abs.1 Nr.3
MarkenG gestitzten Antrag des Beschwerdefihrers vom 15. Februar 2010 auf
Loschung der am 21. September 2005 angemeldeten und seit 2. Dezember 2005

im Register fur

Motorgetriebene Radfahrzeuge mit einer durch die Bauart
bedingten Hochstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h, und
deren Teile und Zubehor (soweit in Klasse 12 enthalten), Motoren
fir motorgetriebene Radfahrzeuge mit einer durch die Bauart
bedingten Ho6chstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h;
Modellautos als Nachbildung der Kraftfahrzeuge Volkswagen
Transporter, Volkswagen Bus, Volkswagen Multivan; Einzel-
handels- und Grol3handelsdienstleistungen beziglich Kraftfahr-

zeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehtr; Katalog-



versandhandels- und Versandhandelsdienstleistungen mit Kraft-
fahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehor; Online-Versandhan-
delsdienstleistungen mit Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeug-
zubehor; das Zusammenstellen (ausgenommen deren Transport)
verschiedener Kraftfahrzeuge oder Kraftfahrzeugteile oder
verschiedenen Kraftfahrzeugzubehors fir Dritte, um den Ver-
brauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern;
Vermittlung von Vertragen fir Dritte Uber den An- und Verkauf von
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und/oder Kraftfahrzeug-
zubehér; Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage,
Wartung, Pflege, Reinigung und Lackierarbeiten von Rad-
fahrzeugen, von Motoren fir motorgetriebene Radfahrzeuge und
deren jeweiligen Teilen, einschlieBlich Reparatur von Rad-
fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Veredelung und Tuning

von Radfahrzeugen, soweit in Klasse 37 enthalten

eingetragenen Wortmarke

BULLI

zuruckgewiesen. Zur Begriindung ist ausgefuhrt: Der Begriff ,,Bulli“ sei weder eine
Gattungsbezeichnung noch eine Ubliche Bezeichnung fur die im Zusammenhang
mit Kraftfahrzeugen stehenden, fur die angegriffenen Marke eingetragenen Waren
und Dienstleistungen. Er werde vielmehr ausschlief3lich als Hinweis auf einen von
der Antragsgegnerin hergestellten Transporter und somit markenmaldig ver-
wendet, namlich als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, nicht
aber als allgemeiner Begriff flr einzelne Waren und Dienstleistungen. Dies ergebe
sich auch aus einer Internetrecherche der Markenabteilung. Hinweise, dass sich
der Begriff zu einer tblichen Bezeichnung fiur Kleintransporter oder Lieferwagen
gleichwelchen Herstellers entwickelt habe, fanden sich dagegen nicht. Damit sei



aber keine Verkehrsiblichkeit feststellbar, so dass der Marke nicht das Schutz-

hindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen gestanden habe bzw. stehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er meint,
eine Gattungsbezeichnung lage schon dann vor, wenn der Begriff fur eine
Mehrzahl von Fahrzeugen desselben Herstellers - mithin far eine ,(Unter-)
Gattung® - verwendet werde, was vorliegend der Fall sei. Die vom Patentamt
durchgefuhrte Internetrecherche sei als Beleg fur die Schutzfahigkeit der ange-
griffenen Marke nicht geeignet. Dass der Verkehr die angegriffene Marke als
Gattungsbezeichnung verstehe, kénnte ggf. mit einer von Amts wegen einzu-
holenden Verkehrsbefragung nachgewiesen werden, was er hiermit beantrage.
Dartiber hinaus lagen Grunde fur eine Léschung wegen Verfalls i. S.d. 8§49

MarkenG vor, welche er ebenfalls beantrage.

Der Antragsteller beantragt sinngemaln,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 17. Januar 2011 aufzuheben und die
Marke 305 56 573 zu loschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurickzuweisen, hilfsweise eine muindliche

Verhandlung anzuberaumen.

Sie halt den angefochtenen Beschluss fir zutreffend. Der insoweit beweis-
belastete Antragsteller habe auch keine Sachverhaltsumstande vorgetragen, die
eine andere Sichtweise rechtfertige. Der weitere Loéschungsantrag nach § 49

MarkenG sei unzulassig.



Die zulassige Beschwerde, Uber die im schriftichen Verfahren entschieden
werden kann, weil der Beschwerdefuhrer keinen Antrag auf mundliche Ver-
handlung gestellt hat und auch der Senat eine solche fir entbehrlich erachtet, hat
in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender
Begriindung, der sich der Senat anschlie3t, den zuldssigen Antrag des Be-
schwerdefihrers auf Loschung der angegriffenen Marke nach 88 50 Abs. 1i. V. m.
8 8 Abs. 2 MarkenG zuriickgewiesen, weil dieser keine Umstande vorgetragen
hat, aus denen sich eine fehlende Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke zum
Zeitpunkt ihrer Anmeldung und Eintragung ergab, die auch jetzt noch fortbestehen

wurde.

Anhaltspunkte dafir, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine fur die
eingetragenen Waren und Dienstleistungen Ubliche Bezeichnung i.S.d. 8§88
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehandelt habe bzw. noch handelt, hat die Markenabteilung
zutreffend nicht feststellen kbnnen. Zwar fallen unter dieses Schutzhindernis auch
sogenannte Gattungsbezeichnungen; hierunter sind aber nur solche Begriffe zu
verstehen, die fiur die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen selbst
allgemein sprachgebrauchlich oder verkehrsiblich sind (vgl. Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl. 2009, 8 8 Rn. 367 m. w. N.). Ein Begriff ist daher nur tblich
I.S.d. 88 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn er sich auf die konkrete Waren selbst
bezieht, nicht aber, wenn damit nur einzelne Waren eines bestimmten Herstellers
bezeichnet werden. Vorliegend bedeutet das, dass der in der angegriffenen Marke
enthaltene Begriff ,BULLI“ nur dann Ublich i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ware,
wenn er als Bezeichnung z. B. fur die im Warenverzeichnis der angegriffenen
Marke genannten Waren ,Motorgetriebene Radfahrzeuge® ungeachtet der Frage,
von wem diese angeboten werden, allgemein gebrauchlich wére. Dies ware etwa
der Fall, wenn Kleintransporter - die unter diesen allgemeinen Begriff fallen -
allgemein mit ,Bulli* bezeichnet wirden, also auch solche Kleintransporter, die

nicht von der Beschwerdegegnerin, sondern von ihren Mitbewerbern hergestellt



oder angeboten werden. Dass dies der Fall sei, hat selbst der Antragsteller nicht
behauptet. Soweit er stattdessen meint, auch die fur ein bestimmtes Modell eines
einzigen Herstellers gebrauchliche Bezeichnung sei ein ,Gattungsbegriff®, ver-
kennt er grundlegende markenrechtliche Grundsétze. Danach bezieht sich der
Begriff der ,Ware" i. S. d. Markengesetzes, wie er etwa in 8 3 Abs. 1 MarkenG
genannt wird, auf Sachen, die grundsatzlich von einer Vielzahl von Anbietern
angeboten werden kénnen. Einzelne Modelle eines bestimmten Herstellers sind
daher keine ,Ware® i. S. d. Markengesetzes. Deren Bezeichnungen sind vielmehr
in aller Regel Marken, wahrend die hiermit gekennzeichnete Waren regelmalig
nach den allgemein (d. h. herstellerunabhéangig) gebrauchlichen technischen
Begriffsbildungen bezeichnet werden. Das schlie3t zwar nicht aus, dass eine
bislang als Marke fur bestimmte Waren geschitzte Bezeichnung zum Gat-
tungsbegriff werden kann; Voraussetzung hierfir wére aber, dass diese Marke
mittlerweile vom Verkehr nicht nur als Bezeichnung der Produkte des (bisherigen)
Markeninhabers, sondern allgemein fir die auf dem Markt erhaltlichen Produkte
aller Hersteller verwendet wird. Genauso wenig, wie ,iphone* eine Ware ist (die
Ware wird hier vielmehr mit ,Mobiltelefon”, ,Handy“ oder ,Smartphone“ be-
zeichnet, wahrend ,iphone* das Handymodell eines bestimmten Herstellers ist), ist
der Begriff ,Bulli“, der auch nach dem Vortrag des Antragstellers allein fir
bestimmte Kleintransportermodelle der Beschwerdegegnerin, nicht aber fur
ahnliche Modelle anderer Hersteller verwendet wird, nicht die Bezeichnung einer
Ware, die (u. a.) mit ,Bulli* bezeichnet wirde, sondern die von einem bestimmten
Unternehmen (hier der Beschwerdegegnerin) als Marke verwendete Bezeichnung

fur die von ihr angebotenen Waren ,Kleintransporter®.

Da der Beschwerdefiihrer keine Anhaltspunkte dafir genannt hat, dass der Begriff
.BULLI* als allgemeine (d. h. herstellerunabhdngige) Bezeichnung fur ,motor-
getriebene Radfahrzeuge®, insbesondere nicht fur ,Kleintransporter”, im Verkehr
ublich geworden ist, scheidet auch eine Verkehrsbefragung ungeachtet der von
der Beschwerdegegnerin zutreffend dargelegten Darlegungs- und Beweislast

eines Antragstellers im Markenldschungsverfahren von vornherein aus.



Soweit der Antragsteller meint, dass die angegriffene Marke auch nach § 49
MarkenG zu léschen sei, ist sein hierauf gerichteter Antrag, der nach § 53 Abs. 1
MarkenG nur ,beim Patentamt® gestellt werden und im Falle des Widerspruchs
des Markeninhabers gegen die beantragte Ldschung nur im Wege der Zivil-
rechtsklage nach 8§ 55 MarkenG weiterverfolgt werden kann (vgl. 8§ 53 Abs. 4
MarkenG), im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das allein die Frage der
Ldschung der angegriffenen Marke nach 8§ 50 MarkenG zum Gegenstand hat,
nicht verfahrensgegenstandlich, so dass weitere Ausfihrungen hierzu entbehrlich

sind.

Dafiir, dass die angegriffene Marke aus sonstigen Grinden nach §8 Abs. 2
MarkenG nicht schutzfahig sei, hat der Antragsteller ebenfalls weder etwas

vorgetragen noch ist dies anderweitig ersichtlich.

Da somit tatsachliche oder rechtliche Umstdnde, die geeignet wéren, die
Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung der Markenabteilung in Frage zu
stellen sind, nicht ersichtlich sind, war die Beschwerde des Antragstellers gegen

den offensichtlich zutreffenden Beschluss der Markenabteilung zuriickzuweisen.

Fur eine Kostenauferlegung nach 8 71 Abs. 1 MarkenG bestehen keine Griinde,
sodass es beim allgemeinen Grundsatz des 8§ 71 Abs.1 Satz2 MarkenG zu

verbleiben hat, dem zu Folge jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst tragt.

Klante Schell Schwarz
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