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28 W (pat) 533/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die eingetragene Marke 30 2012 038 189
hier: Kostenentscheidung

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftichen Verfahren am 11. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am

Landgericht Dr. Séchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde:

Die Wortmarke

Santox

ist am 14. September 2012 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefuhrte Register eingetragen worden. Gegen diese Eintragung, die am 19. Ok-
tober 2012 vero6ffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin am 21. Januar
2013 aus ihrer am 25. Marz 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke 1174194
,Santos de Cartier® Widerspruch erhoben. Mit Schriftsatz vom 18. November 2013
hat sie ihren Widerspruch ohne Angabe von Griinden zuriickgenommen. Nach-
folgend hat die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, der Widerspre-
chenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Zur Begrindung hat sie
ausgefuhrt, das Verhalten der Widersprechenden sei rechtsmissbrauchlich, da sie

in ihrem Widerspruchschriftsatz vorgetauscht habe, sie kdnne Rechte aus dem



Markenbestandteil ,Santos” herleiten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat
in diesem Zusammenhang auf die IR-Marke 447091 ,SANTOS® der Wider-
sprechenden verwiesen und einen Registerauszug zu dieser Marke eingereicht, in
dem zum 30.Januar 2013 der Verfahrensstand ,Schutz nicht mdglich®

ausgewiesen ist.

In Kenntnis der IR-Schutzunfahigkeit des Namens ,Santos“ habe die Wider-
sprechende in ungerechtfertigter Weise ein deutsches Widerspruchsverfahren
gegen die Marke ,Santox” gefuhrt. Weiter bestiinden auch erhebliche Bedenken,
aus einem Wort-/Bildmarken-Anteil ,Santos“ einen Widerspruch gegen eine
schutzfahige Wortmarke ,Santox“ zu erheben. Genauso gut kdnnten die Vertreter
der Widersprechenden versuchen, aus der Wortbildmarke ,Santos Dumont®
(Inhaberin ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED) in unberechtigter Weise Rechte
herzuleiten. Daruber hinaus wirden die Verfahrensbevollméachtigten der Wider-
sprechenden vorgenanntes Unternehmen auch hinsichtlich weiterer Marken mit

dem Wort ,Santos” plus Bildbestandteil in Deutschland vertreten.

Bei ,Santos“ handele es sich im spanischen/portugiesischen Sprachraum um
einen Allerweltsnamen. Aulierdem stehe der Begriff ,Santo“ im Zusammenhang
mit dem Begriff ,Heiliger‘. Dessen Mehrzahl laute ,Santos®, weshalb erhebliche

Bedenken bestiinden, dass die Widerspruchsmarke tiberhaupt schutzfahig sei.

SchlieB3lich hatten auch die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr nicht

vorgelegen.

Mit Beschluss vom 7. August 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt,
Markenstelle fir Klasse 7, den Antrag zuriickgewiesen. Zur Begriundung hat es
ausgefuhrt, besondere Umstdnde, welche ausnahmsweise eine Kostentragungs-
verpflichtung der Widersprechenden rechtfertigen kénnten, seien nicht ersichtlich
und insbesondere auch nicht ,dem teilweise sachfremden Vortrag des Vertreters

der angegriffenen Marke® zu entnehmen.



So sei nicht nachvollziehbar, wie der Vertreter der angegriffenen Marke zu der
Ansicht gelangen konne, die Widersprechende habe vorgetauscht, sie leite Rechte
aus einer IR-Marke ,SANTOS" her. Der Widerspruch sei zwar nicht naher
begriindet worden. Die Widersprechende habe es jedoch bei der formell voll-
kommen ausreichenden Ubersendung der Widerspruchserklarung sowie der Uber-
sendung eines aktuellen Registerauszuges der deutschen Widerspruchsmarke

belassen.

Unerheblich sei ferner, dass die von der Inhaberin der angegriffenen Marke ins
Feld gefuhrte IR-Marke ,Santos® fur Deutschland keinen Schutz genief3e. Zum
einen lasse sich aus diesem Umstand nicht ableiten, dass der Bestandtell
~SANTOS* der Widerspruchsmarke nicht schutzfahig sei, zum anderen laute die
Widerspruchsmarke auch nicht ,Santos, sondern ,Santos de Cartier®. Insofern
koénne sich der Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht darauf
berufen, dass der Widerspruch aus einem offensichtlich schutzunfahigen Be-

standteil der Widerspruchsmarke erhoben wurde.

Schlie3lich rechtfertige auch allein die Rucknahme des Widerspruchs als solche

keine abweichende Kostenentscheidung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom
11. September 2014,

Sie tragt ergdnzend vor, die Widersprechende habe voéllig unnitz ein Wider-
spruchsverfahren eingeleitet, obwohl ihr die Schutzunfahigkeit ihrer Wider-
spruchsmarke hinreichend bekannt gewesen sei. Ferner habe sie ihr, der
Inhaberin der angegriffenen Marke, vorsatzlich einen Schaden zugeftigt, der ihr
durch die notwendigen Recherchen entstanden sei, um ihre angegriffene Marke
zu verteidigen. Die Zahlungspflicht ergebe sich aus § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO

(analog).



Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdefihrerin beantragt

sinngemals,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle fur Klasse 7, vom 7. August 2014 aufzuheben und der
Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Beschwerde sei unbegrindet, da besondere Griinde, welche eine Kosten-
auferlegung rechtfertigen konnten, vorliegend nicht gegeben seien. Es sei ihr, der
Widersprechenden, selbstverstandliches Recht gewesen, ihre Marke mit den daftr
zur Verfugung stehenden Rechtsbehelfen vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt zu verteidigen. Ein Unterliegen oder die Ricknahme des Wider-
spruchs stellten nach der gesetzlichen Regelung im vorliegenden Verfahren
keinen Grund fur eine Kostenauferlegung dar. Es bestehe auch - mangels des
Vorliegens einer Regelungslicke - kein Raum fiir eine analoge Anwendung des
§ 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO.

Die IR-Marke ,SANTOS® sei zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des Wider-
spruchsverfahrens gewesen. Im Ubrigen sei auch weder ein von Anfang an nach
anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten offensichtlich aussichtsloser Wider-
spruch gegeben, noch habe auf ihrer, der Widersprechenden, Seite ein Verhalten
vorgelegen, welches mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen

ware.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Mit zutreffender
Begriindung hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 7,
mit Beschluss vom 7. August 2014 den Antrag der Inhaberin der angegriffenen
Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurick-

gewiesen.

Die Beschwerde ist statthaft. Die Statthaftigkeit der Beschwerde folgt aus § 66
MarkenG (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, 2015, § 71, Rdnr.9;
BPatG 25 W (pat) 517/11 - Turk Kavehsi). Vorliegend betrifft die Beschwerde
ausschlief3lich die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes, das nach der Ricknahme des Widerspruchs nur noch Uber den

Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke entschieden hat.

Die Beschwerde ist hingegen unbegriindet.

Gemall 863 Abs.1 Satz1l MarkenG kann das Patentamt in mehrseitigen
Verfahren bestimmen, dass die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise zur
Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine Kostenauferlegung im
Widerspruchsverfahren kommt in der Regel nur in Betracht, wenn der belastete
Beteiligte in der Hauptsache unterliegt und zusatzliche, besondere Umstande
vorliegen (BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS). Der Verfahrensausgang
allein kann namlich kein hinreichendes Kriterium fir die Auferlegung von Kosten
sein, weil die markenrechtliche Kostenregelung in bewusster Abgrenzung zu den
88 91 ff. ZPO getroffen wurde. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden
erfordert daher einen schuldhaften Verstol3 gegen die jedem Beteiligten oblie-



gende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht, der es unbillig erscheinen lassen
wirde, einen anderen Beteiligten die vermeidbaren Kosten tragen zu lassen
(BPatG 33 W (pat) 44/09 - Z.plus/PLUS; Strobele/Hacker, a. a. O., 8 63, Rdnr. 7,
unter Verweis auf 8 71, Rdnr. 12).

Die solchermalien erforderlichen Voraussetzungen fir eine einseitige Kostenauf-

erlegung zu Lasten der Widersprechenden sind vorliegend nicht gegeben.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke ein vermeintlich rechtsmissbrauch-
liches Verhalten der Widersprechenden aus dem Umstand herleiten mochte, dass
diese in ihrem Widerspruchsschriftsatz angeblich vorgetdauscht habe, sie kdénne
Rechte aus dem Namen ,Santos” herleiten, erschlief3t sich dies dem Senat nicht.
Die Widersprechende hat in ihrem Widerspruch vom 21. Januar 2013 unter
Beifigung eines entsprechenden Registerauszuges lediglich angegeben, sich
hinsichtlich ihres Widerspruchs auf ihre deutsche Marke 1174194 ,Santos de
Cartier” (Wort/Bild) zu stutzen. Eine nahere Begrindung des Widerspruchs war in
dem Widerspruchsschriftsatz nicht enthalten, insbesondere auch keine Ausfih-
rungen zu dem Zeichenbestandteil ,Santos“ der Widerspruchsmarke. Die von der
Beschwerdefuhrerin genannte IR-Marke ,SANTOS" (447091) der Widersprechen-
den ist von ihr zu keinem Zeitpunkt in das Widerspruchsverfahren eingefthrt
worden. Im Ubrigen weist die IR-Marke zwischenzeitlich den Verfahrensstand
~ochutz bewilligt auf (Stand: 11. Mai 2016).

Allein der Umstand, dass die Verfahrensbevollmachtigten der Widersprechenden
auch ein anderes Unternehmen, die ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED,
vertreten, welches Uber Marken mit dem Zeichenbestandteil ,Santos” verfugt,
vermag die Annahme eines etwaigen rechtsmissbrauchlichen Verhaltens ebenfalls
nicht zu begrinden. Widersprechende ist vorliegend einzig die CARTIER
INTERNATIONAL AG, so dass der Hinweis auf andere Mandanten der Verfah-

rensbevollméachtigten fehl geht.



Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Widerspruch offensichtlich
unbegrindet gewesen ist. Zwar kann das Verhalten des Widersprechenden
Anlass fur eine Kostenauferlegung geben, wenn eine Verwechslungsgefahr nach
anerkannten Beurteilungsgrundsatzen offensichtlich nicht gegeben ist (Str6-
bele/Hacker, a.a.O., 871, Rdnr.14). Hiervon kann vorliegend aber nicht
ausgegangen werden. Entsprechendes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass
der IR-Marke 447091 ,SANTOS* der Widersprechenden vermeintlich der Schutz
fur Deutschland versagt worden ist. Dass ein aktueller Registerauszug dieser
Marke, datierend vom 11. Mai 2016, zwischenzeitlich den Verfahrensstand
,Schutz bewilligt ausweist, ist bereits ausgefuhrt worden. Im Ergebnis kann
jedoch die Frage der Schutzerteilung fir die genannte IR-Marke dahingestellt
bleiben. Die Widerspruchsmarke lautet nicht ,SANTOS®, sondern vielmehr ,Santos
de Cartier®. Dass hinsichtlich dieser Marke im Verhaltnis zur angegriffenen Marke
offensichtlich die Voraussetzungen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr
nicht vorlagen, kann nicht angenommen werden. Nicht zuletzt deshalb, da
hinsichtlich der von beiden Marken umfassten Waren ,Handkoffer” in Klasse 18

zumindest teilweise Warenidentitat gegeben ist.

Eine Kostentragungsverpflichtung der Widersprechenden folgt entgegen der Auf-
fassung der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht aus der analogen
Anwendung der Regelung in 8 269 Abs. 3 Satz 2 1. HS ZPO. Soweit die Inhaberin
der angegriffenen Marke im Rahmen ihrer Beschwerde auf die Regelung in § 269
Abs. 3 Satz 3 (analog) ZPO verwiesen hat, handelt es sich hierbei offensichtlich
um einen Schreibfehler, da die von ihr angefiihrte Norm lediglich die Erledigung
einer Klage entweder vor deren Rechtshangigkeit oder deren Anhangigkeit betrifft
und eine solche Fallkonstellation im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. § 269
Abs. 3 Satz 2 1. HS ZPO mit der dort angeordneten Kostenfolge zu Lasten der
zuriicknehmenden Partei kann nicht entsprechend angewendet werden, weil § 63
Abs. 1 Satz 2 MarkenG insoweit eine speziellere Regelung vorsieht, die die
Kostenentscheidung auch bei einer Ricknahme des Widerspruchs in das an

Billigkeitserwagungen auszurichtende Ermessen des Patentamtes stellt. Die



Rucknahme des Widerspruchs als solche rechtfertigt daher keine Kostenauf-
erlegung (BGH GRUR 1998, 818, Rdnr.3 -Puma; BPatG 33 W (pat)
44/09 - Z.plus/PLUS). Weitere Anhaltspunkte, die aus Billigkeitsgriinden eine von
8§63 Abs.1 Satz3 MarkenG abweichende Kostenfolge erfordern, sind nicht

ersichtlich und auch nicht vorgetragen.

Auch hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur
die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht ersichtlich sind. Zur

Vermeidung von Wiederholungen wird auf vorstehende Ausfiihrungen verwiesen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-

den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Frist-
ablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Kortbein Uhlmann Dr. Séchtig

Me



