BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 105/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 300 85 972
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...
in der Sitzung vom 6. Dezember 2006

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurtickgewiesen.

2. Der Markeninhaber tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.

Grinde

Fur die Markeninhaberin ist unter der Nummer 300 85 972 die Wortmarke

DRACULA

fur Waren der Klassen 1, 9, 16, 17, 21, 29, 30, 31 und 34 eingetragen.

Mit Beschluss vom 15. September 2003 hat die Markenstelle fur Klasse 30 auf
den Widerspruch der Inhaberin der Marke 1 067 538 die teilweise Loschung der
angegriffenen Marke angeordnet und dem Markeninhaber die Kosten des Wider-
spruchsverfahrens auferlegt. Die vom Markeninhaber gegen diesen Beschluss
eingelegte Erinnerung galt mangels rechtzeitiger Zahlung der Erinnerungsgebuhr

als nicht eingelegt. Den Antrag des Markeninhabers auf Wiedereinsetzung in die



Frist zur Zahlung der Erinnerungsgebiuhr hat die Markenstelle fur Klasse 30 mit
Beschluss vom 28. Januar 2004 zuriickgewiesen. Hinsichtlich der hiergegen ge-
richteten Beschwerde des Markeninhabers hat die Rechtspflegerin mit Beschluss
vom 21. Juli 2004, der am 18. August 2004 rechtskraftig geworden ist, festgestellt,
dass die Beschwerde mangels Zahlung der Beschwerdegebihr als nicht eingelegt
gilt (32 W (pat) 90/04).

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Widersprechenden vom 23. Dezem-
ber 2005, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Dezem-
ber 2005, hat der Kostenfestsetzungsbeamte der Markenabteilung 3.2. mit Be-
schluss vom 8. Marz 2006 die zu erstattenden Kosten fur das Widerspruchsver-

fahren antragsgemal auf 621,22 € festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Eine
Begrindung hat er nicht eingereicht.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemalf),
den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben
und den Kostenfestsetzungsantrag der Widersprechenden zu-
riackzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss. Die Beschwerde sei offensichtlich

unbegrundet. Der in Ubereinstimmung mit der beantragten Kostenfestsetzung im

angegriffenen Beschluss festgesetzte Kostenbetrag sei aufgrund der in



Widerspruchsverfahren ublicherweise angesetzten Bemessungsgrundlagen er-

mittelt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulassig (8 63 Abs.3 Satz 3 und
4 MarkenG). In der Sache ist sie jedoch nicht begriindet. Die Markenabteilung hat
die Kosten nach 8§ 63 Abs. 3 MarkenG zutreffend auf 621,22 € festgesetzt.

1. Die Kostenfestsetzung durch die Markenabteilung war zuléassig. Der im Wider-
spruchsverfahren ergangene Beschluss der Markenstelle vom 15. Septem-
ber 2003 und die darin ausgesprochene Kostenauferlegung sind rechtskraftig. Die
nach der Kostenentscheidung erstattungsberechtigte Widersprechende hat einen

Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und eine Kostenberechnung eingereicht.

2. Die Kostenfestsetzung in dem angegriffenen Beschluss ist auch inhaltlich nicht
zu beanstanden. Zu erstatten sind die Kosten des Verfahrens einschlief3lich der
den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wah-
rung der Anspriiche und Rechte notwendig waren (8 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).
In diesem Sinne sind die von der Widersprechenden im Kostenfestsetzungsantrag
geltend gemachte Widerspruchsgebuhr in Hohe von 230,-- DM (nach Umrechnung
mit dem Faktor 1,95583 = 117,60 €), die Kosten fur den anwaltlichen Vertreter in
Hohe von 945,-- DM (= 483,17 €) sowie das Entgelt flr Post- und Telekommuni-
kationsdienstleistungen in Hohe von 40,--DM (=20,45€) erstattungsfahig
((Kirschneck in: Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8§ 63 Rdn. 4; Schulte,
Patentgesetz, 6. Aufl., 8 80 Rdn. 26 und Rdn. 45).



Die Zugrundelegung der BRAGO fir die Berechnung der Anwaltskosten und des
Entgelts fur Post- und Telekommunikationsdienstleistungen ist nicht zu beanstan-
den. Da es fur die Leistungen der Patentanwalte keine gultige Gebuhrenordnung
gibt und es auch an einer taxmalRigen oder Ublichen Vergitung i. S.v. § 612
Abs 2 BGB fehlt, kbnnen die Gebuhrensatze der Patentanwalte nur nach billigem
Ermessen gemalR 88 315, 316 BGB bestimmt werden (BPatGE 15, 195, 199;
BPatGE 38, 74, 75). Den zutreffenden Mal3stab fur die Feststellung des nach billi-
gem Ermessen zu Erstattenden bieten dabei fir vor dem Inkrafttreten des Rechts-
anwaltsvergiitungsgesetzes am 1. Juli 2004 erteilte Auftrage (vgl. die Ubergangs-
regelung in 8 61 Abs. 1 Satz 1 RVG) die Gebihren der BRAGO als einer flr einen
vergleichbaren Berufsstand geltenden gesetzlichen Gebuhrenregelung (BPatGE
41,6, 7).

Die Verfahrensgebthr in Hohe von 945,-- DM ist auf der Basis des bei Wider-
spruchsverfahren seinerzeit Ublichen Gegenstandswertes von 20.000,-- DM zu-
treffend berechnet (Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl.,, 8§71
Rdn. 29; 88 118 Abs. 1 Nr. 1, 11 Abs. 1 BRAGO). Bei den Entgelten fur Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen in Hohe von 40,-- DM handelt es sich um die
nach 8 26 BRAGO ubliche Pauschale. Die Aufstellung und Berechnung der Kos-
ten ist somit nicht zu beanstanden. Unter Zugrundelegung des EURO-Umrech-
nungsfaktors von 1,95583 sind die Kosten daher in Hohe von 621,22 € zutreffend

festgesetzt.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 MarkenG dem
Markeninhaber aufzuerlegen. In Nebenverfahren wie Kostenfestsetzungsbe-

schwerden entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die ihm ent-



standenen Kosten zu erstatten (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 8. Aufl.,, 8§71
Rdn. 17).

gez.
Unterschriften



