BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 255/99 Verkindet am
24. April 2001

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 32 336.7

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mundlichen Verhandlung vom 24. April 2001 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Schade und der Richterin Friehe-Wich und des Richters

Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgezabhilt.

Grinde

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
Beschlul? eines Beamten des hoheren Dienstes vom 8. Oktober 1999 den Wider-
spruch der Beschwerdefiihrerin aus ihrer prioritatsalteren, unter der Nr 2 039 853
fur ua "Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
mit Programmen versehene maschinenlesbare Datentrager, magnetische Daten-
trager, Disketten, Optical-Disks; Ubertragung von Daten auf elektronische Daten-

trager" eingetragenen Wortmarke

Convertronics



gegen die fur "elektronische und elektrotechnische Komponenten, soweit in Klas-

se 9 enthalten" eingetragene Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

zuriickgewiesen, weil eine Verwechslungsgefahr mangels Warené&hnlichkeit aus-
scheide; denn bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren han-
dele es sich nur um "bestimmte, in eine Sachgesamtheit integrierte Einzelteile",
welche nicht das wirtschaftlich bestimmende Element fir die vom Widerspruchs-
zeichen zu kennzeichnenden Geréate darstellten. Dieser Entscheidung lag dabei
der Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 1997 zugrunde, in wel-
chem diese darauf hingewiesen hatte, daf3 sie als reiner Zuliefererbetrieb Elektro-
nikbauteile herstelle, welche mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet wirden,
wahrend die Beschwerdefuhrerin ausschliel3lich Geratehandel betreibe; dieser
Schriftsatz wurde der Beschwerdefuhrerin erst mit dem angefochtenen Beschlul3

Ubermittelt.

Gegen diesen Beschlul hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der
sie ua auch beantragt, die Beschwerdegebihr zurtickzuzahlen, weil sie keine Ge-

legenheit zur Stellungnahme zu dem vorgenannten Schriftsatz gehabt habe.

In der mundlichen Verhandlung haben die Beteiligten vergleichsweise vereinbart,
dal3 die Beschwerdegegnerin ihr Warenverzeichnis durch den Zusatz "fur die indu-
strielle Fertigung" einschrankt und die Beschwerdefihrerin ihren Widerspruch zu-
ricknimmt. lhren Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr hat die Be-
schwerdefiihrerin nach Riicknahme ihres Widerspruchs aufrechterhalten.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Infolge der wirksam erklarten Widerspruchsriicknahme ist der angefochtene Be-
schluf? wirkungslos geworden (vgl BGH GRUR 1998, 818 "Puma"). Fur eine Ko-
stenauferlegung nach 8§ 71 Abs 1 und 4 MarkenG bestehen keine Griinde.

Demgegeniber war nach § 71 Abs 3 MarkenG die Ruckerstattung der Beschwer-
degebihr anzuordnen, da dies der Billigkeit entspricht. Auch wenn die unterbliebe-
ne Ubermittlung der Stellungnahme eines Beteiligten grundsatzlich das Recht der
anderen Beteiligten auf rechtliches Gehor verletzt, wenn diese AuRerung in der
Entscheidung bericksichtigt wird, zwingt dies nicht grundsétzlich zur Riuckerstat-
tung der Beschwerdegebihr; vielmehr entspricht dies nur dann der Billigkeit, wenn
berechtigte Grinde fur die Annahme bestehen, daf der unterlegene Beteiligte kei-
ne Beschwerde eingelegt hatte, wenn ihm die Stellungnahme der anderen Seite
vor der Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden ware (vgl a Althammer/Stro-
bele, MarkenG, 6. Aufl, 8 71 Rn 38). Dies ist hier der Fall.

Fir die im angefochtenen Beschluf3 zum Ausdruck gebrachte Einschrankung der
mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren auf "bestimmte, in eine Sachge-
samtheit integrierte Einzelteile" bestand namlich aufgrund der —im Ubrigen allein
maldgeblichen — Registerlage keine Veranlassung, da — worauf die Widerspre-
chende erst in ihrer Beschwerdebegrindungsschrift zutreffend hinweisen konnte —
der Begriff der "Komponente" im Warenverzeichnis der Anmeldemarke sich nicht
auf bloRe Einbauteile verengen lafdt. Es ist daher zu vermuten, dal3 die Entschei-
dung im Amtsverfahren die Verwechslungsgefahr jedenfalls nicht wegen mangeln-
der Warenahnlichkeit verneint hatte, sofern die Beschwerdefiihrerin Gelegenheit
gehabt hatte, auf die Ausfihrungen der Gegenseite in deren knapp zwei Jahre vor
BeschluRfassung gefertigten Schriftsatz zu reagieren. Bei anzunehmender Waren-
ahnlichkeit sprachen aber die gewichtigeren Griinde fir eine Verwechslungsgefahr

und damit fur eine zugunsten der Beschwerdeflihrerin zu treffende Entscheidung,



da die dann noch vorliegenden geringfiigigen Unterschiede beider Marken zur Ein-

haltung des erforderlichen Abstandes kaum ausgereicht hatten.

Daruiber hinaus hétte sich das Beschwerdeverfahren aber auch dann vermeiden
lassen, wenn die Beteiligten sich auf den nunmehr geschlossenen Vergleich be-
reits im Amtsverfahren geeinigt hatten, zumal sich dieser vor dem Hintergrund der
tatsachlichen Verwendung der Anmeldemarke und der hiervon abweichenden Re-

gisterlage geradezu aufdrangte.

Dr. Schade Friehe-Wich Schwarz
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