BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 97/03 Verkindet am
4. Mai 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 398 40 891

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 4. Mai 2005 durch die Vorsitzende Richterin

Grabrucker, den Richter Baumgartner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 7. Februar 2003 wird in Punkt 1 aufge-
hoben, soweit die Erinnerung gegen die Kostenentscheidung in
Punkt 2 des Beschlusses vom 23. Februar 2001 zurtickgewiesen
wurde, sowie in Punkt 2 zur Kostenentscheidung im Erinnerungs-

verfahren.
2. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 16 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 23. Februar 2001 wird in Punkt 2

betreffend die Kostenentscheidung aufgehoben.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.



Grinde

Gegen die am 1. Oktober 1998 veréffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke
398 40 891

fur die Waren der Klassen 16, 18 und 25

Aufkleber aus Papier oder Kunststofffolie oder Kunststoff, soweit in
Klasse 16 enthalten; Taschen, Rucksacke und Gurteltaschen, Por-
temonnaies; Bekleidungsstlcke, insbesondere T-Shirts, Sweater,
Hosen, Shorts, Radlerhosen, Leggins und Jacken, Kopfbedeckun-

gen, insbesondere Hute und Caps

wurde Widerspruch erhoben aus der Marke 2 024 390



http://publikationen.dpma.de/shw_tm_img.do?dn=2024390
http://publikationen.dpma.de/shw_tm_img.do?dn=2024390

eingetragen am 10. November 1992 fur die Waren der Klassen 6, 14, 16, 18, 20,
24, 25 und 27

T-Shirts aus Naturfasern und/oder Kunstfasern, Sweater aus Na-
turfasern und/oder Kunstfasern, Shorts aus Naturfasern und/oder
Kunstfasern, Jacken aus Naturfasern und/oder Kunstfasern, Hiute,
Caps aus Naturfasern und/oder Kunstfasern, Radlerhosen aus Na-
turfasern und/oder Kunstfasern, Leggins aus Naturfasern und/oder
Kunstfasern, Hosen aus Naturfasern und/oder Kunstfasern, Ta-
schen aus Naturfasern und/oder Kunstfasern, Ruckséacke aus Na-
turfasern und/oder Kunstfasern, Giurteltaschen aus Naturfasern
und/oder Kunstfasern, Handtiicher aus Naturfasern und/oder
Kunstfasern, FuBmatten aus Natur- oder Kunststoffen, Aufkleber
aus Papier und Kunststofffolie, Anhanger aus Metall oder Kunst-
stoff, Portemonnaies aus Kunststoff, Trinkbecher aus Porzellan,

Teller aus Porzellan, Armbanduhren aus Kunststoff

sowie aus der Marke 396 26 944

eingetragen am 7.November 1996 fur die Waren der Klassen 14, 16, 18, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 32 und 42

Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren; Papierwaren und Ver-

packungsmaterialien soweit in Klasse 16 enthalten, Spielkarten,



Druckereierzeugnisse, Einkaufstiten aus Papier oder Kunststoff;
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klas-
se 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Regen- und Sonnen-
schirme; Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche (nicht aus
Edelmetall), Teller, Becher und Glaser soweit in Klasse 21 enthal-
ten; Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten),
Bett- und Tischdecken, Strandticher; Bekleidungsstiicke, Schuh-
waren, Kopfbedeckungen, Bademantel, Strandbekleidung; Bander
und Schnirbander, Knopfe, Anstecknadeln, kinstliches Dekor (so-
weit in Klasse 26 enthalten); Teppiche, Strandmatten, Ful3matten,
Bodenbelage und Tapeten (aul3er aus textilem Material); Spiele,
Spielzeug, Stofftiere, aufblasbare Badetiere, Holzspielzeug, Christ-
baumschmuck; Mineralwésser und andere alkoholfreie Getrénke,

Fruchtsafte; Unterbringung und Verpflegung von Gasten

und aus der Wortmarke 398 22 001

DIE SYLT KUH

eingetragen am 16. Juni 1998 fir die Waren der Klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 32, 33, 36 und 42

Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren;

Papierwaren und Verpackungsmaterialien soweit in Klasse 16 ent-
halten, Spielkarten, Druckereierzeugnisse, Einkaufstiten aus Pa-
pier oder Kunststoff; Leder und Lederimitationen sowie Waren dar-
aus, soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Regen-
und Sonnenschirme;

Gerate und Behalter fir Haushalt und Kiche (nicht aus Edelmetall),

Teller, Becher und Glaser soweit in Klasse 21 enthalten;



Webstoffe und Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten), Bett-
und Tischdecken, Strandttcher;

Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Bademantel,
Strandbekleidung;

Bander und Schnirbander, Knopfe, Anstecknadeln, kinstliches
Dekor (soweit in Klasse 26 enthalten); Teppiche, Strandmatten,
FuRBmatten, Bodenbeldge und Tapeten (aul3er aus textilem Mate-
rial);

Spiele, Spielzeug, Stofftiere, aufblasbare Badetiere, Holzspielzeug,
Christbaumschmuck;

Mineralwésser und andere alkoholfreie Getranke, Biere, Frucht-
safte; alkoholische Getranke; Immobilienwesen; Unterbringung und

Verpflegung von Gasten.

Die Widersprechenden haben mit Erhebung der Widerspriiche beantragt, der
Markeninhaberin die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die an-
gegriffene Marke sei in Kenntnis der Widerspruchsmarken und eines gegen die
Markeninhaberin im einstweiligen Verfuigungsverfahren ergangenen Beschlusses
des Landgerichts Flensburg angemeldet worden.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Marke 2 024 390 bestritten.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 16 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 23. Februar 2001 wurde die Léschung der Marke angeordnet und
der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Widersprechenden hatten die Benutzung der Marke 2 024 390 glaubhaft ge-
macht. Beide Vergleichszeichen zeigten Ubereinstimmend die Darstellung einer
Kuh und das Wort "Sylt", das innerhalb der Marke allerdings unterschiedlich ange-
ordnet sei. Der weitere Wortbestandteil "OUT BACK" der Widerspruchsmarke
2 024 390 trete im Gesamteindruck zuriick und kdnne wegen der beschreibenden
Bedeutung keine pragende Wirkung entfalten und daher der Verwechslungsgefahr

nicht entgegen wirken. Aus denselben Griinden bestehe Verwechslungsgefahr mit



der Marke 396 26 944. Hinsichtlich der Marke 398 22 001 ergebe sich die Gefahr
von Verwechslungen aus der Tatsache, dass es sich dabei um die wortliche
Benennung der angegriffenen Marke handele. Die Kosten seien der Markeninha-
berin aufzuerlegen, weil sie bereits vor Einreichung der Anmeldung auf die ein-

deutig verwechslungsfahige éltere Marke hingewiesen worden sei.

Die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit
Beschluss vom 7. Februar 2003 zuriickgewiesen und der Markeninhaberin auf

Antrag der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt.

Gegen diese Beschliisse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Bei
dem von der Markenstelle als pragend angesehenen Wortbestandteil "Sylt" han-
dele es sich um eine geografische Herkunftsangabe, die aus Rechtsgriinden keine
Pragung und damit auch keine Verwechslungsgefahr bewirken kénne. Auch dem
Bildbestandteil komme geringe Kennzeichnungskraft zu, da das Motiv "Kuh" in
Verbindung mit der Angabe "Sylt" wegen der friheren wirtschaftlichen Bedeutung
der Landwirtschaft fur die Insel Sylt ebenfalls einem geografischen Hinweis gleich-
kdme. Zur Frage der fehlenden Zeichenahnlichkeit verweist sie auf ihr Vorbringen
im Amtsverfahren. Die angegriffene Marke unterscheide sich von den Wider-
spruchsmarken 2 024 390 und 396 26 944 bereits durch die unterschiedliche An-
ordnung des Schriftzugs Sylt und die Tatsache, dass die in der angegriffenen
Marke wiedergegebene Kuh mit heraushangender Zunge geradeaus schaue, wah-
rend die mit den Widerspruchsmarken wiedergegebene Kuh den Betrachter an-
schaue.

AulRerdem sei die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr gerechtfertigt, weil die
Markenstelle unter Missachtung der prozessualen Sorgfaltspflicht au3er Acht ge-
lassen habe, dass eine Loschungsklage, die hochstrichterlich entschieden worden
sei, nicht als von vorneherein erfolglos angesehen werden kénne. Unbertcksich-
tigt geblieben sei auRerdem, dass die Markeninhaberin die Marke vor der endguil-

tigen Entscheidung Uber die gegen die Widerspruchsmarke 2 024 390 gerichtete



Klage deshalb angemeldet habe, um sich einen mdglichst friihen Zeitrang zu si-

chern.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und die Rickzahlung
der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Die Widersprechenden beantragen,

die Beschwerde zuruckzuweisen und der Inhaberin der angegriffe-

nen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zu Recht habe die Markenstelle die Verwechslungsgefahr festgestellt. Die Eigen-
tumlichkeit der Widerspruchsmarken ergebe sich durch die Anordnung der an sich
schutzunfahigen Angabe "Sylt" auf bzw. vor dem Kérper einer Kuh. Die "Sylt Kuh"
erfreue sich grofRer Beliebtheit, so dass den Widerspruchsmarken eine tberdurch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Die Kostenauferlegung sei wegen der
Boswilligkeit der Markeninhaberin gerechtfertigt. Diese habe versucht sich der
Widerspruchsmarken zu bemé&chtigen. Zu diesem Zweck sei einerseits die Anmel-
dung der angegriffenen Marke und andererseits der gegen die Widerspruchsmar-
ken gerichtete Loschungsantrag wegen Nichtbenutzung erfolgt mit der Absicht,
nach der Loschung der Widerspruchsmarken und Eintragung der angegriffenen
Marke den Widersprechenden die Verwendung der Widerspruchsmarken zu ver-

bieten.

Die Markeninhaberin ist dem Antrag auf Kostenauferlegung entgegengetreten. Fur
das Markeneintragungsverfahren gelte der Grundsatz, dass jede Partei ihre Kos-
ten selbst trage. Fir eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bestehe keine

Veranlassung.



Die nach 8§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuléassige Beschwerde hat Erfolg, soweit die
Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts der Markeninhaberin die
Kosten des Verfahrens auferlegt hat. Im Ubrigen war die Beschwerde zuriickzu-
weisen, weil fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (8 9 Abs. 1
Nr. 1 MarkenG).

1. Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt gilt der Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm entstande-
nen Kosten selbst tragt. Nur ausnahmsweise kommt eine Kostenauferlegung aus
Billigkeitsgriinden in Betracht (8 63 Abs. 1 S. 1 und 3 MarkenG). Die patentamtli-
che Kostenentscheidung ist damit eine Ermessensentscheidung, deren gerichtli-
che Uberprifung darauf beschrankt ist, ob das Ermessen innerhalb des gegebe-
nen Ermessenspielraum rechtsfehlerfrei ausgetibt wurde (vgl. BPatG 40, 229, 231
— Nomen est Omen). Ein Ermessensfehlgebrauch liegt nach den allgemeinen
Grundsatzen des Verwaltungsverfahrens vor, wenn die Behdrde den Sachverhalt
verkennt oder eine sachwidrige Entscheidung trifft (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl, 8 63 Rdn 4; Kopp/Ramsauer, VwVfg, 8. Aufl., 8 40 Rn 61).

1.1. Die Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden setzt besondere Umstande vor-
aus, die die Auferlegung rechtfertigen. Davon ist in der Regel bei einer Verletzung
der prozessualen Sorgfaltspflicht auszugehen, die insbesondere darin bestehen
kann, dass ein Beteiligter das Verfahren betrieben hat, obwohl er dessen Aus-
sichtslosigkeit erkennen musste (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 63 Rdn 4;
Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 8 63 Rn 16 iVm § 71 Rdn 25). Eine solche
Sorgfaltspflichtverletzung hat die Markenstelle darin gesehen, dass die Markenin-
haberin ihre Marke anmeldete, obwohl ihr aufgrund der gegen sie gerichteten
einstweiligen Verfiigung die prioritatséltere Widerspruchsmarke 2 024 390 bekannt
war. Im Erinnerungsverfahren hat die Markenstelle als weitere Sorgfaltspflichtver-

letzung der Markeninhaberin den Umstand gewertet, dass sie nicht auf die Marke
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verzichtete, nachdem die gegen die Widerspruchsmarke 2 024 390 gerichtete

Klage auf Verfallsloschung vom Bundesgerichtshof zuriickgewiesen worden war.

1.2. Diese Beurteilung lasst unbertcksichtigt, dass sowohl im einstweiligen Verfu-
gungsverfahren als auch im Ldschungsklageverfahren der Streitgegenstand ein
anderer war als im vorliegenden Widerspruchsverfahren und beiden Verfahren
sich daher nichts zur Frage der Verwechslungsgefahr der hier verfahrensgegen-
standlichen Marken entnehmen lasst. Das einstweilige Verfligungsverfahren betraf
einen von der Markeninhaberin in Verkehr gebrachten, nicht markenrechtlichen
geschutzten Aufkleber, der sich von der angegriffenen Marke in der grafischen
Darstellung deutlich unterscheidet. Die im summarischen Verfahren getroffene
Feststellung des Landgerichts, dass dieser Aufkleber der Widerspruchsmarke
2 024 390 ahnlich sei, enthalt daher keine Anhaltspunkte flr die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr der hier in Rede stehenden Marken. Gleiches gilt fur die
vom Bundesgerichtshof zurickgewiesenen Loschungsklage, deren Gegenstand
nicht die markenrechtliche Verwechslungsgefahr, sondern die rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke 2 024 390 war (vgl BGH GRUR 2002, 1072
- SYLT-Kuh).

1.3. Eine die Kostenauferlegung rechtfertigende Behinderungsabsicht bzw. Bds-
willigkeit sieht der Senat auch nicht in der Tatsache, dass die Markeninhaberin
ihrerseits eine Marke angemeldet hat. Wie aus der einstweiligen Verfiigung des
Landgerichts Flensburg ersichtlich, beabsichtigte sie eigene Waren unter der be-
anspruchten Kennzeichnung auf den Markt zu bringen und hatte daher ein be-
rechtigtes Interesse an markenrechtlicher Absicherung. Da die Markeninhaberin
von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke 2 024 390 ausging, war es kon-
sequent zur Sicherung eines Zeitrangs die Anmeldung zu téatigen. Diese Gesichts-
punkte hat die Markenstelle bei der Kostenentscheidung unberiicksichtigt gelas-

sen, so dass die angefochtenen Beschlisse im Kostenpunkt aufzuheben waren.
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2. Hingegen hat die Markenstelle zu Recht die Léschung der Marke angeordnet,
weil fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (8§ 43 Abs. 2 S. 1
MarkenG).

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von 8§ 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG ist unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfas-
send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurtei-
lungskriterien der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit, der Marken&hnlichkeit
und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen,
dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch
einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder durch eine erhohte Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
EuGH GRUR 1998, 922, Rn 17 - Canon; BGH GRUR 2005, 419, 422 - Raucher-
kate). Nach diesen Grundsatzen muss im vorliegenden Fall jedenfalls die Ver-

wechslungsgefahr mit der Marke 396 26 944 bejaht werden.

3. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 396 26 944 wurden keine Benutzungsfra-
gen aufgeworfen, so dass fur die Beurteilung der Warenahnlichkeit von der Re-
gisterlage auszugehen ist. Die Waren "Bekleidungsstiicke, insbesondere T-Shirts,
Sweater, Hosen, Shorts, Radlerhosen, Leggins und Jacken, Kopfbedeckungen,
insbesondere Hute und Caps" der angegriffenen Marke sind mit den Wider-
spruchswaren "Bekleidungsstiicke, Kopfbedeckungen, Bademantel, Strandbeklei-
dung" identisch. Im Identitats- bzw. engen Ahnlichkeitsbereich liegen auRerdem
die Waren der angegriffenen Marke "Taschen, Rucksdcke und Gdurteltaschen,
Portemonnaies" und die von der Widerspruchsmarke erfassten Waren "Einkaufs-
tuten aus Kunststoff; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer". Insoweit bestehen hinsichtlich des
Verwendungszweck, der regelmaldigen betrieblichen Herkunft und der Vertriebs-
statte enge BerUhrungspunkte, weil Lederwaren- und Kofferhersteller tblicher-
weise auch Waren aus Kunststoff herstellen und diese Waren in den gleichen
Fachgeschaften bzw. Kaufhausabteilungen angeboten werden. Ebenfalls hoch-

gradig &hnlich sind die von der angegriffenen Marke erfassten Waren "Aufkleber
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aus Papier oder Kunststofffolie oder Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten” mit
den "Papierwaren und Verpackungsmaterialien soweit in Klasse 16 enthalten” der
Widerspruchsmarke, und den Waren der angegriffenen Marke, weil sie in der Re-
gel in den gleichen Betrieben hergestellt und zusammen in Schreibwarenge-

schaften und —abteilungen vertrieben werden.

4. Fur die Widerspruchsmarke 396 26 944 ist von einer durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft auszugehen. Besondere Umstande, die die Annahme einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft rechtfertigen konnten, insbesondere hinsichtlich
des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensitat, der geografischen
Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, haben die Widerspre-
chenden nicht vorgetragen und sind fir den Senat auch nicht ersichtlich (vgl.
EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rn 23 - Lloyd; BGH GRUR 2002, 1067, 1069
- DKV/OKYV). Die zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke
2 024 390 vorgetragenen Umsatzzahlen und der Hinweises, dass die "Sylt Kuh" in
Norddeutschland eine Kultfigur darstelle, legen allenfalls eine regionalen Bekannt-
heit der Marke nahe.

Anhaltspunkte fiir eine Kennzeichnungsschwéche der Widerspruchsmarke sieht
der Senat ebenso wenig. Der als Kuhflecken ausgestaltete Wortbestandteil "Sylt"
verbindet sich mit der bildlichen Darstellung einer Kuh zu einem einheitlichen Ge-
samtbild, das die beanspruchten Waren nicht unmittelbar beschreibt und unge-
achtet der beschreibenden Bedeutung der geografischen Herkunftsangabe "Syit"
kennzeichnungskraftig ist. Unter Bertcksichtigung der durchschnittlichen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identitat bzw. engen Ahnlichkeit
der beiderseitigen Waren héalt die angegriffene Marke nicht den erforderlichen

Zeichenabstand ein.

5. Die Zeichenahnlichkeit ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des
Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unter-
scheidenden und dominierenden Elemente zu berlcksichtigen sind. Fir die Beur-

teilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom ange-
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sprochenen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistun-
gen als Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EUGH GRUR Int 2004, 843, Rn 29
- MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrider).

5.1. Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit in bildlicher Hinsicht ist bei Wort-
/Bildmarken davon auszugehen, dass die Bildbestandteile den Gesamteindruck
mitpragen, sofern es sich nicht um nichtssagende oder géangige grafische Gestal-
tungen handelt (vgl. BGH GRUR 2005, 419, 423 - Raucherkate). Die Abbildung
einer Kuh ist im hier maRRgeblichen Warengebiet weder werbetblich noch fir die
beanspruchten Waren beschreibend, so dass dieser Bildbestandteil in die Prifung
der Verwechslungsgefahr miteinzubeziehen ist. Im maf3geblichen Gesamteindruck
nimmt das angesprochene Publikum daher bei beiden Zeichen tbereinstimmend
den in GrolRbuchstaben geschriebenen Wortbestandteil "Sylt" und die stilisierte
Zeichnung einer Kuh wahr. Allerdings sind die grafische Ausgestaltung und An-
ordnung des jeweiligen Wortbestandteils deutlich unterschiedlich. Wahrend der
Schriftzug "SYLT" bei der Widerspruchsmarke nach Art von Kuhflecken ausge-
staltet und damit in den Kérper der Kuh integriert ist, hebt sich der Wortbestandteil
in der angegriffenen Marke vom Bild der Kuh ab und vermittelt den Eindruck, als
stiunde die Kuh hinter den Buchstaben. Auch die jeweiligen Bildbestandteile wei-
sen in der Blickrichtung der Kuh, der Anordnung der Zunge, der Haltung des
Schwanzes und der Ausgestaltung der Horner und der Kuhflecken sichtbare Un-
terschiede auf. Angesichts dieser Vielzahl unterschiedlicher Merkmale ist die Zei-
chenahnlichkeit im bildlichen Gesamteindruck daher zu gering, um eine Ver-
wechslungsgefahr zu begriinden.

5.2. Die Zeichen sind aber in klanglicher und begrifflicher Hinsicht identisch. Fur
die Beurteilung von Wort-/Bildzeichen gilt der Grundsatz, dass sich das angespro-
chene Publikum jeweils am Wortbestandteil als der einfachsten und kirzesten
Form der Benennung orientiert, sofern dieser nicht fir sich genommen wegen ab-
soluter Schutzhindernisse schutzunfahig ist (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779
- URLAUB DIREKT). Dies bedeutet fur die mindliche Wiedergabe, dass ein
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Kombinationszeichen aus Wort- und Bildelementen in der Regel allein nach dem
Wortbestandteil benannt wird. Insofern stinden sich fir den klanglichen
Zeichenvergleich die identischen Bestandteile "Sylt" gegenuber. Als nach 8§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfahige geografische Herkunftsangabe kommt
diesen Bestandteilen aber aus Rechtsgriinden keine selbstandig kennzeichnende
Funktion zu (vgl. BGH aaO - URLAUB DIREKT, GRUR 2003, 1040, 1043
- Kinder). In Verbindung mit dem auffalligen und Uber das Werbelbliche
hinausgehenden Bildbestandteil ist es daher naheliegend die Vergleichzeichen als
"Sylt-Kuh" zu bezeichnen, so dass jedenfalls bei mindlicher Wiedergabe und in

begrifflicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen besteht.

6. Nachdem die im angefochtenen Beschluss angeordnete Léschung bereits auf
Grund des Widerspruchs aus der Marke 396 26 944 Bestand hat, ist die Be-
schwerde hinsichtlich der Widerspruchsmarken 2 024 390 und 398 22 001 derzeit
gegenstandslos. Fur den Fall einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage
der geloschten Marke kann das Verfahren auf Antrag der Widersprechenden fort-

gesetzt werden.

7. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
Wie unter Ziff. 1 ausgefuhrt, stellt das Interesse der Markeninhaberin sich Uber
den Schutzumfang der Widerspruchsmarken Klarheit zu verschaffen, kein rechts-
missbrauchliches Verhalten dar, das eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrin-

den rechtfertigen kénnte.

8. Auch fur die beantragte Rickzahlung der Beschwerdegebuhr sind Billigkeits-
grunde nicht ersichtlich (8 71 Abs. 3 MarkenG). Die Ruckzahlung kommt nur aus-
nahmsweise in Betracht, wenn das Einbehalten der Gebihr unter Bericksichti-
gung der Umstéande des Einzelfalls unbillig ware. Billigkeitsgrinde kdnnen sich
insbesondere aus Verfahrensfehlern des Deutschen Patent- und Markenamts
ergeben (vgl Fezer, MarkenG, 3. Aufl,, 8§ 71 Rn 14; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl., 8 71 Rn 35 ff; Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., 8 71 Rn 57 ff). Die Ent-
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scheidung der Markenstelle ist aber nicht mit einem Verfahrensfehler behaftet,
sondern beruht auf einer fehlerhaften Anwendung des materiellen Rechts. Im
Ubrigen fehlt es an der erforderlichen Kausalitiat zwischen der von der Markenin-
haberin gertigten Kostenentscheidung und der Beschwerdeeinlegung, da die Mar-
keninhaberin mit ihrer Beschwerde nicht ausschlie3lich die patentamtliche Kos-
tenentscheidung, sondern zugleich die Entscheidung uber die Widerspriiche an-
gegriffen hat (vgl. Stroébele/Hacker 8 71 Rn 61).

Grabrucker Baumgartner Fink
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