27 W (pat) 115/02 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 26. November 2003

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 57 812

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die
Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, die Richterin Friehe-Wich sowie den Richter

Schwarz auf die mundliche Verhandlung vom 22. Juli 2003

beschlossen:

1. Die Beschwerden der beiden Widersprechenden werden zu-
rickgewiesen.

2. Die Ruckzahlung der von der Widersprechenden zu 2 gezahl-
ten Differenz zwischen Erinnerungs- und Beschwerdegebihr in
Hoéhe von 50,00 € wird angeordnet; der weitergehende Antrag
der Widersprechenden zu 2 auf Rickzahlung der Erinnerungs-

gebuhr zurickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der farbig (schwarz-rot auf weiem Grund) eingetragenen
Wortbildmarke



aCATecC

far

"Software, insbesondere fir Computer, computerisierte Maschinen
und Anlagen, Steuerungsgerate; Software flr Internet-Anwendun-
gen; Hardware, insbesondere Computer, Drucker, Scanner, Peri-
pherie-Gerate, Steuerungsgerate fur Maschinen und Anlagen;
Dienstleistungen eines Ingenieurs, Maschinenbauers, Konstruk-
teurs, Applications-Ingenieurs sowie eines Ingenieurs fir Arbeits-
vorbereitung, Fertigung, Entwicklung, Konstruktion und For-

schung”

ist Widerspruch eingelegt aus den folgenden prioritatsalteren Marken:

AUCOTEC
eingetragen als Wortmarke unter der Nr 2 011 233 fur "Computer, auf maschinen-

lesbaren Datentragern aufgezeichnete Computerprogramme (Software); Erstel-

lung von Computerprogrammen; Wartung von Computerprogrammen”;

ACTech



eingetragen als Wortbildmarke unter der Nr 395 25 191 fur "Gul3teile (Metall) jeder
Art, darunter Prototypen; Konstruktionen (Ingenieurdienste) auf dem Gebiet der
Entwicklung und der Herstellung von Guliteilen jeder Art; Technische Beratung
und Forschung sowie Laboratoriumsforschung und Ingenieurarbeiten auf dem Ge-

biet der GielRereitechnologie und der Herstellung von Gulteilen jeder Art".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 28. Februar 2002 beide Widerspriiche zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie ausgefuhrt: Zwar wiesen die von den Marken jeweils erfal3ten
Waren und Dienstleistungen eine beachtliche Nahe bis hin zur Identitat auf, es
fehle aber an erheblichen Gemeinsamkeiten der beiden Marken. Das gemeinsame
Wortelement "TEC" sei als Abklrzung fur "Technik, technisch” allgemein verstand-
lich und bilde als beschreibender Hinweis einen beliebten Bestandteil zahlreicher
Marken; die angesprochenen Verkehrskreise wirden ihre Aufmerksamkeit daher
eher den weiteren Markenteilen zuwenden, zumal diese am ohnehin mehr beach-
teten Wortanfang beider Marken lagen. Die Abweichung in den Silben "aCa" und
"AUCO" bzw. "AC" seien aber fir einen Ausschluf® der Verwechslungsgefahr aus-
reichend; bei der Widerspruchsmarke 395 25 191 sei dartber hinaus auch zu be-
ricksichtigen, dass sich infolge des zusatzlichen Vokals "A" in der angegriffenen
Marke eine gegenuber der Widerspruchsmarke veranderte Silbenzahl ergebe. Fir
eine assoziative Verwechslungsgefahr seien schlie3lich hinsichtlich beider Wider-

spruchsmarken keine Anhaltspunkte erkennbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der Wider-
spruchsmarke 2 011 233 "AUCOTEC" sowie die Erinnerung der Inhaberin der Wi-
derspruchsmarke 395 25 191 "ACTech", welche nach Zustellung der Beschwerde

der anderen Widersprechenden ebenfalls Beschwerde eingelegt hat.



Die Widersprechende aus der Marke 2 011 233 "AUCOTEC" hat ihre Beschwerde
damit begrindet, dass die gegenuberstehenden Marken hinsichtlich Silbenzahl
und —betonung, des Anfangsvokals "A", der nachfolgenden Konsonantenfolge "C-
T-C" sowie des Schlussvokals "E" identisch seien. Die letzte Silbe "TEC" durfe
nicht vernachlassigt werden. Die Abweichung in den mittleren Vokalen "A" und "O"
ginge angesichts der Ubereinstimmungen unter, zumal sie sich in der weniger be-
achteten Wortmitte befande. Auch die Anfangslaute "A" und "AU" wiesen starke
Ahnlichkeiten auf, wobei der Vokal vor dem klangstarken Sprenglaut "K" leicht
Uberhort werden kdnne, so dass beide Marken wie "akatek" und "akotek" verstan-
den werden konnten. Auch schriftbildliche Verwechslungen seien nicht auszu-
schlie3en.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Loschung der
angegriffenen Markeneintragung fir alle Waren und Dienstleistun-

gen anzuordnen.

Die Widersprechende aus der Marke 395 25 191 "ACTech" hat ihre Beschwerde
wie folgt begrundet: Die jeweils beanspruchten Waren befanden sich in einem re-
levanten Ahnlichkeitsbereich; soweit die Markeninhaberin dies bestreite, stehe
dem entgegen, dass sie eine Abgrenzungsvereinbarung, mit der sie sich verpflich-
ten sollte, die jungere Marke nicht fur Waren der GielRereitechnik einzusetzen, ab-
gelehnt habe. Hinsichtlich der Frage der Markenahnlichkeit beruhe der angefoch-
tene Beschluss der Markenstelle auf einer unzuléassigen zergliedernden Betrach-
tungsweise. Die Vergleichsmarken seien Kurzbezeichnungen bzw. in derselben
sprachokonomischen Form hergestellte Abkirzungen, wobei nach den Ausfihrun-
gen der Markeninhaberin die Buchstabenfolge "AC" fur "Advanced Computer”
oder "Advanced Casting" stehe. Auch Computerprogramme auf dem Gebiet der
GielRRereitechnik kdnnten mit dem Begriff "Advanced Casting" in Verbindung ge-

bracht werden. Da Wortanfange starker beachtet wirden und Zwischensilben in



der Wortmitte Verwechslungen nicht verhindern kdnnten, kénne eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden; insofern sei
der vorliegende Fall mit der BGH-Entscheidung "ac-pharma/A.C.A. Pharma" ver-

gleichbar.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antrag auf
Léschung der angegriffenen Marke zu entsprechen sowie die Erin-

nerungs- und Beschwerdegebihr zurtickzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

beide Beschwerden zuriickzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der
angegriffenen Marke durch den Zusatz "samtliche vorgenannten Waren und
Dienstleistungen nicht auf dem Gebiet der Giel3ereitechnologie und der Herstel-
lung von Gussformteilen" beschrankt.

Zur Beschwerde der Inhaberin der Widerspruchsmarke "AUCOTECH" flhrt sie
aus: Die Vergleichsmarken seien weder schriftbildlich noch klanglich miteinander
verwechselbar. Das Schriftbild der Marken sei wegen der eigentiimlichen und un-
gewohnlichen Anordnung von Grof3- und Kleinbuchstaben in der jingeren Marke
verschieden. In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass die Ubereinstimmende
Endsilbe "TEC" vollig verbraucht sei, da sie vom Publikum ohne weiteres im Sinne
von "Technik" verstanden werde. Die kennzeichnungsstarken Anfangssilben der
Vergleichsmarken wiesen eine unterschiedliche Vokalfolge mit abweichendem
Klangeindruck auf. Allein der identische Mittelkonsonant "C" kdnne die Annahme
einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen. Eine Ahnlichkeit des Sinngehalts

sei ebenfalls nicht erkennbar.



Im Hinblick auf die Beschwerde der Inhaberin der Widerspruchsmarke "ACTech"
fuhrt sie aus: Es fehle bereits an einer Warenahnlichkeit. Denn die Kaufer der un-
ter der Widerspruchsmarke vertriebenen Produkte seien ausschliel3lich speziali-
sierte Fachleute, wahrend sich die Waren der angegriffenen Marke an ein breites
Fachpublikum richteten. Die Vergleichsmarken seien auch weder schriftbildlich
noch klanglich verwechselbar, zumal die spezialisierten Abnehmer der Waren der
Widersprechenden selbst geringere Unterschiede noch feststellen wirden. In
klanglicher Hinsicht wichen die Marken schon wegen der unterschiedlichen Silben-
zahl und den abweichenden Endkonsonanten deutlich voneinander ab. Auch eine
begriffliche Ahnlichkeit bestehe nicht. Denn die Buchstabenfolge "AC" in der Wi-
derspruchsmarke stehe fur Wechselstrom ("alterning current”), wahrend die jinge-
re Marke an die jedermann bekannte Bezeichnung "CAT" erinnere. Mit der Ent-
scheidung "ac-pharma/A.C.A. Pharma" sei der vorliegende Fall nicht vergleichbar,

da weder eine Branchenn&he noch eine Identitat der Endsilben vorliege.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Nach Schluss der mindlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen
Marke das Warenverzeichnis wie folgt eingeschrankt:

"Software, insbesondere fir Computer, computerisierte Maschinen
und Anlagen, Steuerungsgerate; Software fur Internet-Anwendun-
gen; Hardware, insbesondere Computer, Drucker, Scanner, Peri-
pherie-Gerate, Steuerungsgerate fur Maschinen und Anlagen;
Dienstleistungen eines Ingenieurs, Maschinenbauers, Konstruk-
teurs, Applications-Ingenieurs sowie eines Ingenieurs fur Arbeits-
vorbereitung, Fertigung, Entwicklung, Konstruktion und Forschung
auf dem Gebiet der Telekommunikation, Elektroindustrie, Energie-
wirtschaft, Bauwirtschaft, Moébelherstellung, Fahrzeuge in Luft-

und Raumfahrt und auf Schienen und deren Bauteile, technische



Haushalts- und sonstige Konsumartikel, Werkzeugmaschinen und
Werkzeuge, Hydraulik und Pneumatik, Foérder-, Handhabungs-
und Automatisierungstechnik; sdmtliche vorgenannten Waren und
Dienstleistungen nicht auf dem Gebiet der Giel3ereitechnologie

und der Herstellung von Gussformteilen."

Die Beschwerden beider Widersprechender sind zwar zulassig, haben aber in der
Sache keinen Erfolg, weil eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken
im Sinne des 8 42 Abs 2 Nr 1, 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht besteht.

A. Beschwerde der Widersprechenden 1

Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke konnen zwar auch nach
der im Beschwerdeverfahren (vor Schlu? der mindlichen Verhandlung) erfolgten
Ausnahme des Bereichs der GielRereitechnologie und der Herstellung von Gul3-
formteilen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit der Ware "Compu-
terprogramme” der Widerspruchsmarke teils identisch, teils hochgradig ahnlich
sein. Trotz somit gebotenen strengen Anforderungen an den Abstand, den die an-
gegriffene Marke zu der normal kennzeichnungskraftigen Widerspruchsmarke hal-
ten mul3, ist eine Verwechslungsgefahr aus den zutreffenden Griinden der ange-

fochtenen Entscheidung nicht gegeben.

Der Einwand der Widersprechenden, die identische Endsilbe dirfe nicht vernach-
lassigt werden, ist zwar insofern richtig, als die Vergleichsmarken nicht nur von der
Erstsilbe gepragt werden, sondern jeweils als gesamtbegriffliche Einheit anzuse-
hen sind. Dies schliel3t aber nicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise
gerade wegen der bekannten Haufigkeit der auf "Technik; Technologie" hinwei-
senden Silbe "TEC" ihr Augenmerk verstarkt den anderen Bestandteilen zuwen-

den und beide Marken im wesentlichen nur anhand der dort anzutreffenden Unter-



schiede oder Gemeinsamkeiten identifizieren. Die Vergleichsmarken weisen hier
aber nur den Anfangsvokal "A" und den Mittelkonsonanten "C" als Gemeinsamkei-
ten auf. Was den Anfangsbuchstaben "A" betrifft, so wird dessen Bedeutung in der
Widerspruchsmarke dadurch relativiert, dass ihm der Vokal "U" nachfolgt, wodurch
ein Umlaut entsteht, der in der deutschen Sprache vom Vokal "A" in Alleinstellung
deutlich unterschieden wird; wenn tberhaupt kann sich bei undeutlicher Wiederga-
be allenfalls eine gewisse Nahe zum Vokal "O" — wie der Umlaut "AU" ja bekannt-
lich im Franzésischen auch ausgesprochen wird -, nie aber zum Vokal "A" einstel-
len. Auch die jeweils letzten Vokale "A" und "O" werden vom Verkehr deutlich un-
terschiedlich wahrgenommen und auseinander gehalten, zumal die kurze Aufein-
anderfolge der beiden klar und offen klingenden Vokale "A" der jingeren Marke
ein markantes Klanggeprage geben, das dem Verkehr eine Unterscheidung von
der insgesamt eher dunkel klingenden Widerspruchsmarke auch aus der unsiche-
ren Erinnerung heraus ermoglicht. Die Abweichungen treten auch in schriftbildli-
cher Hinsicht deutlich in Erscheinung, so dass die wegen der Art der Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in erster Linie angesprochenen Indu-
strie-Fachkreise, die beim Erwerb der von ihnen benétigten Hard- und Software
ublicherweise mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit vorgehen, nicht in einem rechtser-

heblichen Umfang der Gefahr von Verwechslungen unterliegen werden.

Da die Markenstelle daher zu Recht dem Widerspruch der Widersprechenden zu 1
den Erfolg versagt hat, war deren hiergegen gerichtete Beschwerde somit zuriick-

zuweisen.

B. Beschwerde der Widersprechenden 2

Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 ist gemald 8 165 Abs 5 Nr 2 Mar-
kenG zulassig. Zwar hat die Widersprechende zunéchst Erinnerung nach § 64
MarkenG gegen den Beschluss des Erstprifers eingelegt; nachdem sie aber in-
nerhalb der in 8 165 Abs 5 Nr5 Satz 2 MarkenG genannten Frist ihrerseits Be-

schwerde eingelegt hat, bestehen gegen die Zulassigkeit ihres nunmehr als Be-
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schwerde zu behandelnden Rechtsmittels keine Bedenken. Dies entspricht auch
der gesetzgeberischen Intention dieser Vorschrift, derzufolge 8 165 Abs 4 Mar-
kenG n.F. vorrangig zu einer Beschleunigung der registerrechtlichen Markenver-
fahren fuhren soll (vgl den Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 14/7140;
S 61).

Die somit zulassige Beschwerde der Widersprechenden zu 2 ist aber unbegrin-
det.

Aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Ausnahme des Bereichs
der Giel3ereitechnologie und der Herstellung von Gussformteilen aus dem Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke stehen sich nunmehr kei-
ne identischen Dienstleistungen mehr gegenuber. Allerdings kann eine moglicher-
weise beachtliche Ahnlichkeit der von den Marken erfassten Dienstleistungen
nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, weil Unternehmen, die sich mit der
Herstellung oder der Verarbeitung von Gussteilen befassen, neben giel3ereitech-
nologischen Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen auch andere, damit in
sachlichem Zusammenhang stehende oder diese erganzende Entwicklungs-, Kon-

struktions- und Fertigungsleistungen in Anspruch nehmen.

Auch bei unterstelltem erheblichem Ahnlichkeitsgrad der sich gegeniiberstehen-
den Dienstleistungen ist die Gefahr von Verwechslungen der Marken "aCATec"
und "ACTECH" aber schon deshalb von Hause aus erheblich reduziert, weil es
sich um Téatigkeiten handelt, deren Inanspruchnahme sowohl technisch als auch fi-
nanziell eine unternehmerische Entscheidung von einiger Tragweite erfordert. Ein
Industrie- oder Gewerbebetrieb, der Gussteile herstellt oder be- bzw. verarbeitet
geht bei der Auftragserteilung mit erhohter Aufmerksamkeit vor. In der Regel wer-
den Erkundigungen uber den Betrieb des Anbieters eingeholt, Konkurrenzangebo-
te gepruft und schriftliche Unterlagen beigezogen (Prospekte, Leistungsbeschrei-
bungen usw.). Auftréage, die aufgrund einer blof3 akustischen Wahrnehmung der

Marken erteilt werden, etwa aufgrund mundlicher Empfehlungen, spielen eine al-
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lenfalls untergeordnete Rolle. Gleiches gilt fur die Waren "Software, insbesondere
fur Computer, computerisierte Maschinen und Anlagen, Steuerungsgerate; Soft-
ware fur Internet-Anwendungen, nicht auf dem Gebiet der Giel3ereitechnologie
und der Herstellung von Gussformteilen” der angegriffenen Marke, sofern insoweit
Uberhaupt eine Ahnlichkeit oder gar beachtliche Ahnlichkeit zu den technischen
(Beratungs-) Dienstleistungen und erst recht der Ware "Gussteile einschlie3lich
Prototypen” der Widerspruchsmarke anzunehmen ist. Auch Software wird von ei-
nem Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich der Giel3ereitechnologie in

Anspruch nimmt, in der Regel nach sorgfaltiger Prifung erworben.

Was die weiteren Waren "Hardware, insbesondere Computer, Drucker, Scanner,
Peripherie-Gerate, Steuerungsgerate fir Maschinen und Anlagen” der angegriffe-
nen Marke betrifft, liegen diese ohnehin zweifellos nicht im Ahnlichkeitsbereich der
Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke (vgl dazu Richter/Stoppel,
Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 104 f).

Unter diesen Voraussetzungen ist die Gefahr von Verwechslungen der Marken zu
verneinen, ohne dass noch auf die nach Schluf3 der mindlichen Verhandlung er-
folgte weitere Beschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und
die Frage, ob diese Beschréankung Uberhaupt Bertcksichtigung finden kann (vgl
dazu BPatGE 46, 9, 12 ff — Waldschlésschen) einzugehen war.

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich beide Zeichen schon durch die be-
sondere grafische Ausgestaltung der als Wortbildmarke eingetragenen jingeren
Marke und die durch Abwechslung hinsichtlich Gro3- und Kleinbuchstaben ge-
pragte Schreibweise ihres Wortelements, die in der Wortmarke, auf welche sich
der Widerspruch griindet, keine Entsprechung findet. Auch in klanglicher Hinsicht
sind Verwechslungen beider Marken nicht zu beflrchten. Dabei wird die jungere
Marke von dem weitaus grof3ten Teil der angesprochenen Verkehrskreise ohne
weiteres wie ein Wort als "A-K-A-T-E-K" ausgesprochen werden, weil dies bei der

akustische Wiedergabe des Zeichens nahe liegt. Demgegeniber kann die Wider-
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spruchsmarke sowohl in einem Wort als "A-K-T-E-C-H", ggf auch als "A-K-T-E-K",
aber auch —was die besondere Schreibweise der ersten drei Buchstaben, aber
auch die Firma der Widersprechenden, in welcher die auch in der Marke enthalte-
ne Buchstabenfolge als "Advanced Casting Technologies" aufgeschlisselt wird,
nahe legt — in Form eines aus zwei Abkilrzungen bestehenden Zeichens als "A-
ZE-TECH" bzw. "A-ZE-TEK" wiedergegeben werden. Diejenigen Teile, welche die
letztgenannte Mdoglichkeit bevorzugen, werden die Widerspruchsmarke ohne wei-
teres von der klanglich erkennbar anders gestalteten jingeren Marke unterschei-
den koénnen. Aber auch die Teile des Verkehrs, welche die Widerspruchsmarke in
einem Wort wiedergeben, werden sie von der angegriffenen Marke auseinander-
halten kdnnen, weil der in der Wortmitte dieser Marke befindliche zusatzliche Vo-
kal "A" nicht nur zu einer unterschiedlichen Silbenzahl flihrt, sondern infolge seiner
Stellung in der Wortmitte, seiner klanglichen Wirkung als den Konsonanten "ein-
rahmenden" Verdopplung des Anfangsvokals und der von ihm ausgehenden Z&a-
sur beider Wortteile auch bei ungiinstigen Ubertragungs- oder Wahrnehmungsbe-

dingungen nicht Gberhdrt werden kann.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der von der Widersprechenden
herangezogenen "ac-pharma"-Entscheidung des BGH (GRUR 1992, 550). Denn
die dort einander gegeniiberstehenden Marken "ac-pharma” und "A.C.A.-Pharma"
unterscheiden sich entscheidend von den hier in Rede stehenden Vergleichsmar-
ken in zweierlei Hinsicht. Zum einen kdnnen die bei der dortigen jiungeren Mar-
ke "A.C.A.-Pharma" am Anfang stehenden drei Buchstaben anders als bei der vor-
liegenden angegriffenen Marke nicht als Wort, sondern nur als Abkiirzung gespro-
chen werden, was zu einer wesentlich anderen klanglichen Wirkung der dann aus
einer Abkirzung und einem Wort zusammengesetzten Marke gegeniber der hier
ganz Uberwiegend als zusammenhéngendes (einziges) Wort wiedergegebenen
jungeren Marke fuhrt. Und zum anderen ist bei den Vergleichsmarken in der BGH-
Entscheidung der Vokal "A" auch im zweiten Wortteil "pharma" zweifach vertreten,
wodurch seine klangliche Wirkung im ersten Markenteil und damit auch seine vom

Berufungsgericht angenommene Fahigkeit, beide Marken zu unterscheiden, deut-



-13 -

lich relativiert wird (so ausdrtcklich BGH, aaO, S 551 |. Sp. unten). Hinzu kommt,
dass die Gefahr klanglicher Begegnungen von Marken oder Firmenkennzeichen
Im Massengeschéaft der Pharmazeutika erheblich grofier ist als bei den sich hier

gegenuber stehenden Waren und Dienstleistungen des technischen Bereichs.

Da die Markenstelle daher den Widerspruch der Widersprechenden zu 2 zu Recht
zuriickgewiesen hat, war auch der Beschwerde dieser Widersprechenden gegen

den Zurtickweisungsbeschlul3 der Markenstelle der Erfolg zu versagen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-

kenG verwiesen; Griinde, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Gemal § 71 Abs 3 MarkenG war auf Antrag der Widersprechenden zu 2 anzuord-
nen, dass die von ihr gezahlte Differenz zwischen der Erinnerungsgebihr
(150,00 € gem. GV 333 000 der Anlage zu 8§ 2 Abs 1 PatKostG) und der Be-
schwerdegebuhr (200,00 € gem. GV 431 100 der Anlage zu 8 2 Abs 1 PatKostG)
in Hohe von 50,00 € zurtickzuzahlen ist. Denn nach § 165 Abs 5 Nr 2 Satz 3 Mar-
kenG ist fur die Beschwerde des (in die Beschwerde wechselnden) Erinnerungs-
fuhrers keine zusatzliche Beschwerdegebuhr zu zahlen. Zwar lasst der Wortlaut
nicht erkennen, ob damit zum Ausdruck kommen soll, dass neben der Erinne-
rungsgebuhr in H6he von 150,00 € nicht auch die Beschwerdegebihr in H6he von
200,00 € zusatzlich gezahlt werden soll, ob es bei der Erinnerungsgebuhr als ein-
ziger Gebuhr verbleiben soll oder ob die Beschwerdegebihr unter Anrechnung der
Erinnerungsgebihr geschuldet ist. Aus der Gesetzesbegriindung, in welcher zum
einen ausgefuhrt wird, es solle keine zusatzliche Beschwerdegebiihr erhoben wer-
den, "da bereits die Erinnerungsgebihr gezahlt worden ist", und zum anderen die

gebuhrenfrei

Beschwerde des Erinnerungsfuhrers ausdricklich als bezeichnet
wird (vgl BT-Ds. 14/7140, S 61 |. Sp. unten/r. Sp. oben), folgt aber, dass die Be-

schwerdegebuihr in keinem Fall erhoben werden soll. Dies kann nach Ansicht des
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Senats nur so verstanden werden, dass die Beschwerdegebihr weder als zusatz-
liche Gebuhr noch unter Anrechnung der bereits gezahlten Erinnerungsgebuhr
vom Beschwerdefiihrer verlangt werden darf, im Umkehrschluss bedeutet dies,
dass es somit bei der gezahlten Erinnerungsgebuhr verbleiben soll. Hierflr spricht
auch, dass der Erinnerungsfiihrer zu einem von ihm eigentlich nicht gewollten
Rechtsmittel veranlasst wird, was dadurch unterstrichen wird, dass bei nicht frist-
gerecht eingelegter Beschwerde seine Erinnerung als zurtickgenommen gilt
(8 165 Abs 5 Nr 2 Satz 2 MarkenG); ungeachtet der Frage, inwieweit eine so weit
reichende Regelung noch mit Verfassungsgrundsatzen vereinbar ist, gibt es je-
denfalls keinen rechtfertigenden Grund, den zu einem von ihm prima facie nicht
gewollten Rechtsbehelf "zwangsweise" veranlassten Erinnerungsfuhrer mit zu-
satzlichen Kosten zu belasten. Die von der Widersprechenden erhobene und von

ihr gezahlte "Differenz"-Gebduhr ist daher zuriickzuzahlen.

Soweit die Widersprechende dariber hinaus auch die Rickzahlung der (die Be-
schwerdegeblhr "ersetzenden™) Erinnerungsgebihr beantragt hat, ist ihr Antrag
allerdings zurtickzuweisen, weil ein Rickzahlungsgrund nicht gegeben ist. Nach
st. Rspr. kommt eine Rickzahlung namlich nur in Betracht, sofern die Einbehal-
tung der Gebuhr unter Bertcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls und bei
Abwagung der Interessen des Beschwerdefiihrers einerseits und der Staatskasse
andererseits unbillig ware (vgl BPatGE 2, 61, 64 ff; 2, 69, 72 ff, 77). Solche Um-
stande sind weder erkennbar noch hat die Widersprechende sie vorgetragen. Sie
hat ihren Antrag vielmehr allein damit begriindet, dass die Markenstelle eine
klangliche Verwechslungsgefahr nicht gepruft habe, so dass die angefochtene
Entscheidung rechtsfehlerhaft begriindet und das Verfahren mit Fehlern behaftet
sei. Ob ein solcher Begrindungsmangel Uberhaupt einen Billigkeitsgrund darstellt,
braucht vorliegend nicht geprift zu werden, weil der von der Widersprechenden
behauptete Grund schon nicht vorliegt. Abgesehen davon, dass die Ausfihrungen
der Markenstelle zum Unterschied der beiden Silben "aCA" und "AC" ohne weite-
res auch fur die klangliche Wiedergabe der Zeichen gelten, hat sie darliiber hinaus

auch ausdrucklich festgestellt, dass die Marken "deshalb ihrem Gesamtbild nach
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klanglich und wortbildlich im Verkehr ohne Miihe auseinander zuhalten” seien. Da
somit der von der Widersprechenden behauptete Begriindungsmangel nicht vor-

liegt, war der Antrag auf Rickerstattung der Erinnerungsgebuhr zuriickzuweisen.

Dr. Schermer Richterin Friehe-Wich Schwarz
ist abgeordnet; sie ist
daher an der Beifligung
ihrer Unterschrift gehin-
dert.

Dr. Schermer
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