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betreffend die Marke 397 37 289

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens

wird abgesehen.

Grinde

Der gegen die Eintragung der Marke 397 37 289 "SchloR3 Vollrads" aufgrund der
Marke 396 39 458 "Vollrath" erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle fur
Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts zurickgewiesen worden. Dazu
ist ausgefuhrt, die zum Vergleich stehenden Marken unterlagen nicht der Gefahr
von Verwechslungen, da von einer Verklrzung der angegriffenen Marke auf den

Eigennamen-Bestandteil "Vollrads" nicht auszugehen sei.

Die Widersprechende hat am 8. Februar 2001 Beschwerde eingelegt und am

23. Oktober 2001 den Widerspruch zuriickgenommen.

In einem parallelen Verletzungsprozel3 hat eine Kammer flr Handelssachen beim
LG Nurnberg-Furth am 30. Mai 2001 die Klage abgewiesen. Sie hat die Streitmar-
ken "Schlof3 Vollrads" und "Vollrath" nicht fur verwechselbar gehalten, weil die

Kennzeichnung "Schlof3 Vollrads" eine Einheit bilde.



Die Markeninhaberin héalt es fur billig, dal3 die Widersprechenden die Kosten des
Beschwerdeverfahrens tragt. Deren Verhalten bei der Filhrung des Verfahrens sei
mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen. Sie habe trotz des
zutreffenden Beschlusses der Markenstelle und des klageabweisenden Urteils des
LG Nirnberg-Furth ihren aussichtslosen Widerspruch in der Beschwerdeinstanz
weiterverfolgt. Dabei habe sie sich zur Begrindung der Beschwerde tberwiegend
auf im Widerspruchsverfahren unzuldssigen Sachvortrag gestitzt und sei nicht
den ihr obliegenden Pflichten zur Glaubhaftmachung der behaupteten Kennzeich-

nungsstarke der Widerspruchsmarke nachgekommen.

Die Markeninhaberin beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die von der Markeninhaberin begehrte Belastung der Widersprechenden mit den

Kosten des Beschwerdeverfahrens kann nicht in Betracht kommen.

Auch im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz,
dal3 jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst tragt. Fir ein Abweichen von
diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstande. Solche von der Norm
abweichenden Umstéande sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten
vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist aus-
zugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungs-
grundsatzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg verspre-

chenden Situation sein Interesse an dem Erloschen des Markenschutzes durch-



zusetzen versucht (Althammer/Strébele, MarkenG, 2. Aufl, 8 71 Rdn 18). Im vor-
liegenden Fall kann der Widersprechenden nicht der Vorwurf gemacht werden,

ihre Beschwerde sei in diesem Sinne offensichtlich unbegriindet gewesen.

Ihre Rechtsbehauptung, die angegriffene Marke "Schlof3 Vollrads" sei mit der Wi-
derspruchsmarke "Vollrath" zu verwechseln, ist nicht vollig von der Hand zu wei-
sen. Die in beiden Marken enthaltenen Worter "Vollrads" und "Vollrath" sind sehr
ahnlich, und "Vollrads" in der angegriffenen Marke ist nicht von Haus aus ohne
kollisionsbegriindende Bedeutung. Bei der Kombination der Gebaudebezeichnung
"Schlo3" und der Ortsteilbezeichnung "Vollrads" i Sinne eines Eigennamens geht
es nicht um eine Fallgestaltung, in der das fragliche Markenelement zur Pragung
des Gesamteindrucks der betreffenden Marke zweifelsfrei ungeeignet ist, wie dies
wie etwa bei einem schutzunfahigen Bestandteil der Fall ist (vgl Altham-
mer/Strobele, aaO, § 71 Rdn 21). Jedenfalls existiert keine gefestigte Rechtspre-
chung in dem Sinne, dal3 bei solchen aus SchloBnamen oder rechtlich vergleich-
baren Bezeichnungen bestehenden Kombinationsmarken der den Eigennamen
bildende Bestandteil den Markengesamteindruck grundsatzlich nicht zu pragen
vermag. In diesem Zusammenhang ist auch nicht zu erkennen, dal’3 gerade die
Problematik der kollisionsbegriindenden Eigenschaft von Markenbestandteilen in
jungerer Zeit Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen und wissenschatftli-
cher Erdrterungen gewesen ist, wobei ein teilweiser sehr kontroverser und auf den
jeweiligen Einzelfall bezogen stark unterschiedlicher Meinungsstand festzustellen

ist.

Auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des § 23 Nr 2 MarkenG waren vorlie-
gend die Marken nicht eindeutig unverwechselbar, so daf3 hier die Eintragung der
angegriffenen Marke in die Weinbergsrolle des Landes Hesse als Anbauflachen-
bezeichnung der Markeninhaberin dahinstehen kann. Denn 8 23 MarkenG ist im
Widerspruchsverfahren nicht anwendbar (BGH GRUR 1998, 930, 931 "Flaminger";
vgl auch Althammer/Strébele aaO, § 23 Rdn 3).



Der Widersprechenden laf3t sich schlie3lich ein Sorgfaltsmangel auch nicht mit
Blick auf die Qualitat des Vortrags zur Beschwerdebegrindung einschlie3lich ei-
ner glaubhaft zu machenden Kennzeichnungsstarke der Widerspruchsmarke an-
lasten, selbst wenn die diesbeztigliche Kritik der Markeninhaberin zutrafe. Die Be-
schwerde mul3 ebensowenig wie der Widerspruch begriindet werden (Altham-
mer/Strobele, aaO, § 42 Rdn 32, § 66 Rdn 38). Mithin kann eine falsche oder un-
vollstdndige Begriindung unter Umstadnden zum Unterliegen fihren, grundsatzlich
aber nicht eine Pflicht zur Kostentragung ausldsen (vgl Althammer/Strébele, aaO,
§ 71 Rdn 23).

Dr. Strobele Werner Dr. Schmitt
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