BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 120/07 Verkindet am
24. Juni 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 300 32 701

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 24. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Albrecht und die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 1. August 2007 wird

aufgehoben.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurtickgewiesen.

3. Die Riuckzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Marke Nr. 300 32 701 mit An-
waltsschriftsatz  vom 23. Februar 2001 Widerspruch eingelegt aus ihrer
MarkeNr. 396 35 889.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Erstbeschluss vom 29. Méarz 2005 den Widerspruch zurtickgewiesen und der Wi-
dersprechenden aufgrund eines entsprechenden Kostenantrages der Inhaberin
der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die hiergegen ein-
gelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 18. De-
zember 2006 ebenfalls zuriickgewiesen und der Widersprechenden gleichzeitig

auch die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt.



Gegen die vorgenannten Beschlisse hat die Widersprechende am 12. Fe-
bruar 2007 zunéchst Beschwerde eingelegt, welche beim erkennenden Senat un-
ter dem Aktenzeichen 27 W (pat) 85/05 gefuhrt wird, ihren Widerspruch gegen die
angegriffene Marke aber mit Anwaltsschriftsatz vom 2. Méarz 2007, beim Gericht

eingegangen am 16. April 2007, zuriickgenommen.

Mit dem im vorliegenden Verfahren angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss
vom 1. August 2007 hat die Markenabteilung 3.2. des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes auf den Festsetzungsantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke vom
29. Januar 2007, geandert am 13. Marz 2007, die dieser von der Widersprechen-
den zu erstattenden Kosten auf insgesamt 1.182,80 € festgesetzt. Unter Berufung
auf BPatGE 16, 259 hat sie dabei die Ansicht vertreten, durch die Widerspruchs-
ricknahme seien nur die vorangegangenen Sachentscheidungen der Markenstel-
le, nicht aber die in den Beschlissen vom 29. Marz 2005 und vom 18. Dezem-
ber 2006 ausgesprochenen Kostengrundentscheidungen gegenstandslos gewor-

den.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie im We-
sentlichen geltend macht, fir eine Kostenfestsetzung fehle es an einer rechtskraf-
tigen Kostengrundlage; entgegen der Mitteilung der Geschaftsstelle des erkennen-
den Senats habe sich namlich das Beschwerdeverfahren durch die Ricknahme
des Widerspruchs nicht insgesamt erledigt, sondern sei wegen der angegriffenen
Kostenentscheidungen der Markenstelle weiterhin anh&ngig, so dass es an einer
die Kostenfestsetzung rechtfertigenden rechtskraftigen Kostengrundentscheidung

mangele. Im Ubrigen sei die Kostenfestsetzung auch der Héhe nach unbegriindet.



Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der Marken-
stelle fur Klasse 3.2 vom 1. August 2007 den Kostenfestsetzungs-

antrag der Markeninhaberin zurtickzuweisen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihrer Ansicht nach ist die Annahme der Markenabteilung zutreffend, dass infolge
der Rucknahme des Widerspruchs die Kostengrundentscheidungen der Marken-
stelle rechtskraftig geworden seien. 8 269 ZPO sei weder unmittelbar noch analog

anwendbar.

An der auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten mundlichen Ver-
handlung haben beide Beteiligte entsprechend vorheriger Ankiindigung nicht teil-

genommen.

A. Die zulassige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

Der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss ist aufzuheben, weil es bei sei-
nem Erlass an einer rechtskraftigen Kostengrundentscheidung fehlte; diese hat
erst der erkennende Senat im Parallelverfahren 27 W (pat) 85/05 am
24. Juni 2008 getroffen.

Demgegeniber ist der weitergehende Antrag der Widersprechenden auf Zurtick-
weisung des Kostenfestsetzungsantrages, nachdem im vorgenannten Parallelver-
fahren eine Kostengrundentscheidung getroffen wurde, nicht (mehr) unzuléssig

oder insgesamt unbegriundet, sodass die Beschwerde der Widersprechenden in-



soweit keinen Erfolg haben kann; vielmehr hat die Markenabteilung tber den Kos-
tenfestsetzungsantrag nunmehr unter Berlcksichtigung der Kostengrundentschei-

dung neu zu befinden.

1. Der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss ist zu Unrecht erlassen wor-
den, denn entgegen der Ansicht der Markenabteilung fehlte es nach der Riicknah-
me des Widerspruchs bei Erlass des angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlus-
ses an einer Kostengrundentscheidung, aufgrund derer die von der Inhaberin der
angegriffenen Marke beantragten Kosten hatten festgesetzt werden kénnen. Ins-
besondere schieden die beiden Beschlisse der Markenstelle vom 29. Marz 2005
und vom 18. Dezember 2006 als eine solche Grundlage fur die festgesetzten Kos-
ten aus, weil die darin jeweils enthaltene Kostenauferlegung zu Lasten der Wider-
sprechenden nach der Ricknahme des Widerspruchs wirkungslos geworden war.
Wie der Senat in seiner Entscheidung vom 24. Juni 2008 in der Parallelsache
27 W (pat) 85/07 im Anschluss an BGH GRUR 1998, 818 Puma n&mlich im Ein-
zelnen ausgefuhrt hat, ist 8§ 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO n. F. (die mit den in
der Entscheidung genannten Normen des § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO a. F.
identisch sind) gemald 8§ 82 Abs. 1 MarkenG auf den Fall der Widerspruchsruck-
nahme entsprechend anzuwenden. Danach gilt das Widerspruchsverfahren als
nicht anhangig geworden, und vorangegangene, nicht rechtskraftige Entscheidun-
gen der Markenstelle und des Gerichts werden wirkungslos. Diese Rechtsfolge tritt
dabei fur den gesamten Entscheidungsinhalt ein, so dass der nach § 82 Abs. 1
MarkenG entsprechend anzuwendende 8§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO auch die Kos-
tengrundentscheidungen der Markenstelle, welche sie bei den vorgenannten Be-
schliissen im Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren getroffen hatte, ihre Wir-

kung verlieren.

Der Wirkungslosigkeit der von der Markenstelle getroffenen Kostengrundentschei-
dungen steht auch die von der Markenabteilung im angefochtenen Kostenfestset-
zungsbeschluss zitierte, am 10. Oktober 1974 noch auf der Grundlage des seit

1. Januar 1995 aufgehobenen Warenzeichengesetzes ergangene Entscheidung



BPatGE 16, 259, 260 nicht entgegen. Soweit hierin die Auffassung vertreten wird,
durch eine Widerspruchsricknahme werde die vorangegangene Kostengrundent-
scheidung der Markenstelle nicht gegenstandslos, ist hierfir nach der oben ge-
nannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs kein Raum mehr, so dass an die-
ser Entscheidung nicht mehr festgehalten werden kann. Sie Ubersieht zudem be-
reits zum frilheren Recht, dass mit der Ricknahme des Widerspruchs dem ge-
samten Widerspruchsverfahren der Boden entzogen wurde, so dass zwangslaufig
nicht nur vorangegangene Sach-, sondern auch alle Kostengrundentscheidungen

wirkungslos werden.

2. Soweit die Widersprechende uber die Aufhebung des Kostenfestsetzungsbe-
schlusses hinaus auch die Zuriickweisung des Kostenfestsetzungsantrages be-
gehrt, ist die Beschwerde unbegriindet, weil dieser Antrag der Inhaberin der ange-
griffenen Marke nicht (mehr) unzulassig oder (zur Zeit) unbegriindet ist, nachdem
der Senat in dem Parallelverfahren 27 W (pat) 85/07 mit Beschluss vom heutigen
Tage eine alle Verfahrensabschnitte erfassende endgiltige Kosten(grund)ent-

scheidung getroffen hat.

3. Der Senat hat davon abgesehen, tber den sowohl das Widerspruchs- als auch
das Erinnerungsverfahren vor der Markenstelle erfassenden Kostenfestsetzungs-
antrag auch in der erstattungsfahigen Hohe eine abschlieRende Entscheidung zu
treffen (8 70 Abs. 3 MarkenG). Hierzu, bedarf es nachdem im vorgenannten Be-
schluss entgegen den Kostenentscheidungen in den wirkungslos gewordenen Be-
schlissen der Markenstelle eine Kostentragungspflicht der Widersprechenden nur
noch fur das Erinnerungsverfahren ausgesprochen wurde, weiterer Ermittlungen

und einer erneuten Entscheidung tUber den Kostenfestsetzungsantrag.

B. Da Griinde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8§ 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei
zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen auf3ergerichtlichen Kosten
selbst zu tragen haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).



C. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr war gemaf? § 71 Abs. 3 und 4 Mar-
kenG aus Billigkeitsgrinden anzuordnen, weil die Beschwerdegebuihr nicht ange-
fallen ware, wenn die Markenabteilung zutreffend erkannt hatte, dass eine Ent-
scheidung Uber den Kostenfestsetzungsantrag bis zum Erlass einer Kostengrund-
entscheidung nicht hatte getroffen werden dtrfen. Bei richtiger Verfahrensbehand-
lung durch die Markenabteilung hatten sich die Verfahrensbeteiligten namlich in
derselben Situation befunden, wie dies nunmehr nach Erlass des vorliegenden
Beschlusses und der Kostengrundentscheidung im  Parallelverfahren
27 W (pat) 85/07 der Fall ist. Da bei richtiger Verfahrensweise der Markenabtei-
lung die Beschwerdegebuihr somit nicht angefallen wére, erscheint es unbillig, die
Widersprechende mit dieser weiter zu belasten, so dass deren Rickzahlung aus

Billigkeit anzuordnen war.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Schwarz
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