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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 397 30 064

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Strobele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Die Beschwerdegebuhr ist zurlickzuzahlen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 397 30 064 "CERABRITE" fur die Waren
"Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, insbesondere Reinigungs- und
Pflegemittel fir Herde, Kochflachen und Backofen" hat die Inhaberin der priori-
tatsalteren, fur verschiedene Waren der Klassen 1, 2, 3, 4, 17 und 19, ua fir "Rei-
nigungsmittel fir Fassaden und Baumaschinen” eingetragenen Wortmarke
1 057 247 "CERESIT" am 23. Dezember 1997 Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 20. Marz 1998 zu
dem Widerspruch Stellung genommen und erklart, auf die Waren "Reinigungsmit-
tel fur Fassaden und Baumaschinen" im Warenverzeichnis der Marke 397 30 064

zu verzichten.

Mit Beschlul3 eines Angestellten des gehobenen Dienstes vom 9. August 2002 hat
die Markenstelle fir Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Wider-
spruch aus der Marke 1 057 247 wegen fehlender Verwechslungsgefahr iSd § 9
Abs 1 Nr 2 MarkenG zurtickgewiesen. Zur Begrindung wird ua ausgefihrt, daid
sich vorliegend schon der weite Warenabstand verwechslungsmindernd auswirke,
nachdem seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Waren "Reini-

gungsmittel fir Fassaden und Baumaschinen" verzichtet worden sei.



Der Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 20. Marz 1998 mit der
Verzichtserklarung wurde der Widersprechenden von der Markenstelle erst zu-
sammen mit dem Beschluld vom 9. August 2002 zugestellt.

Gegen den Beschlul3 der Markenstelle hat die Widersprechende Beschwerde ein-
gelegt. Sie tragt vor, dal’ das Deutsche Patent- und Markenamt ihr noch nicht offi-
ziell die Einschrdnkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke mit-
geteilt habe. Bei rechtzeitiger Information hatte sie ihren Widerspruch schon vor-
her zurtickgezogen. Eine Beschlul3fassung wéare dann nicht mehr erforderlich ge-
wesen. Sie habe erstmals mit dem angefochtenen Beschlul3 Kenntnis von der
Verzichtserklarung der Inhaberin der angegriffenen Marke erhalten. Sie habe aber
auch aus der Formulierung der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht erkennen
koénnen, in welcher Form das Warenverzeichnis letztlich eingeschrankt worden sei.
Sie ziehe ihren Widerspruch zurlick, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt
eine entsprechende Teilldschung der angegriffenen Marke durchgefiihrt habe. Das
Verhalten des Patentamtes habe dazu gefuhrt, dal3 sie Beschwerde hétte einlegen

mussen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben
und

die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt der Widersprechenden mit Be-
scheid vom 14. Marz 2003 mitgeteilt hat, daR das Verzeichnis der Wa-
ren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Wege der von der Markeninha-
berin beantragten Teilléschung mit gleichem Datum folgende Fassung

"Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (unter Aus-

nahme von Reinigungsmitteln fir Fassaden und Baumaschinen),



insbesondere Reinigungs- und Pflegemittel fir Herde, Kochfla-

chen und Backofen"

erhalten hat, hat die Widersprechende ihren Widerspruch zuriickgenommen. Den

Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr halt sie aufrecht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 8 165 Abs 4 und 5 Nr 1 MarkenG zulassige Beschwerde der Widerspre-
chenden hat sich durch die Riicknahme des Widerspruchs in der Hauptsache er-

ledigt.

Der von ihr gestellte Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebdtihr ist zulassig
und auch sachlich begriindet (8 71 Abs 3 und 4 MarkenG).

Nach 8 71 Abs 3 MarkenG kann das Patentgericht anordnen, dal3 die Beschwer-
degebihr zuriickgezahlt wird, wobei gemald 8§ 71 Abs 4 MarkenG die Rlckzah-
lungsanordnung auch nach Ricknahme des Widerspruchs mdoglich ist. Da die
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr die Ausnahme gegeniber dem Grundsatz
der vom Verfahrensausgang unabhangigen Gebuhrenpflicht fir die Beschwerde
ist, kommt sie nur in Betracht, wenn unter Berucksichtigung der Umstande des
Einzelfalls eine Einbehaltung der Gebihr unbillig ware (vgl BPatGE 2, 61, 64 ff;
BPatG Mitt 1985, 238 "TIFFANY"; Althammer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, § 71
Rdn 36 f; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 1998, 8 71 Rdn 30). Vorliegend lassen die
konkreten Umstande des Falles eine Ruckzahlung der Beschwerdegebihr aus

Billigkeitsgriinden angezeigt erscheinen.



Die Markenstelle hat insoweit verfahrensfehlerhaft gehandelt, als sie den Schrift-
satz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 20. Méarz 1998 mit der Teilver-
zichtserklarung nicht unverziglich der Widersprechenden zur Kenntnisnahme
Ubermittelt, sondern ihr diesen erst mit dem BeschluR vom 9. August 2002 zuge-
stellt hat. Hierin liegt eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehors
gemal 8 59 Abs 2 MarkenG. Da es sich bei dem Teilverzicht um einen Umstand
handelt, auf den sich der - fir die Widersprechende negative - Beschlul3 der Mar-
kenstelle stutzt, hatte der Widersprechenden vorher Gelegenheit gegeben werden

mussen, sich dazu zu aulRern.

Auch ist nicht auszuschlieR3en, dal3 dieses Fehlverhalten der Markenstelle letztlich
die Beschwerdeeinlegung der Widersprechenden notwendig gemacht hat. Zwar
treten die Rechtswirkungen eines Verzichts unmittelbar mit der Erklarung und
nicht erst mit der Eintragung der Teilléschung im Register ein (vgl Altham-
mer/Strébele, aaO, § 48 Rdn 9), weshalb grundsatzlich fir eine Widerspruchs-
ricknahme nicht die Durchfihrung des Teilléschungsverfahrens durch das Pa-
tentamt abgewartet werden braucht.

Ist jedoch, wie im vorliegenden Fall, die Verzichtserklarung nicht klar und eindeutig
auf die Streichung bestimmter Waren oder Dienstleistungen aus dem Verzeichnis
oder auf die Aufnahme eines zweifelsfrei formulierten, auf die eingetragenen Wa-
ren/Dienstleistungen abgestimmten Ausnahmevermerks gerichtet, kann es fur die
Widersprechende bei verninftiger Wirdigung der Sach- und Rechtslage und der
gebotenen prozessualen Sorgfalt durchaus angezeigt sein, den Widerspruch erst
nach Durchfuhrung des patentamtlichen Teilldschungsverfahrens und Kenntnis
der danach rechtsgiltigen Fassung des teilgeléschten Waren-/Dienstleistungs-
verzeichnisses zurtickzunehmen. Auch wenn die Widersprechende hier mit Zu-
stellung des angefochtenen Beschlusses Kenntnis von dem - sofort wirksamen -
Teilverzicht der Inhaberin der angegriffenen Marke erlangt hat, war sie gleichwonhl
im Hinblick auf den unklar formulierten Teilverzicht gendtigt, Beschwerde einzule-
gen, um die Durchfihrung des patentamtlichen Teilldschungsverfahrens im an-

hangigen Widerspruchsverfahren zu erreichen und dadurch Klarheit Gber Neu-



fassung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke zu erhalten. Ware ihr
der Teilverzicht der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 20. M&rz 1998 von der
Markenstelle, wie geboten, unverziglich zur Wahrung des rechtlichen Gehdrs
Ubermittelt worden, hatte sie bereits vor BeschluR3fassung tUber den Widerspruch
auf die Durchfuhrung des patentamtlichen Teilléschungsverfahrens hinwirken und
ihren Widerspruch zuriicknehmen kénnen, so daf3 sich der Beschlul® der Marken-
stelle und damit letztlich die Einlegung der Beschwerde eriibrigt hatte. Abgesehen
davon ist es gangige Verwaltungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts,
im laufenden Widerspruchsverfahren eingehende Antrage auf Teilldschung der
angegriffenen Marke nicht erst nach Abschlul3 des Widerspruchsverfahrens, son-
dern sofort zu bearbeiten und das Ergebnis der Teilldschung der Widersprechen-
den zu Ubermitteln. Es entspricht hier demzufolge der Billigkeit, die Ruckzahlung

der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Strobele Guth Kirschneck
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