BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 25 W (pat) 79/12
Entscheidungsdatum: 13. November 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 33 Abs. 1, 8§ 23 Abs. 2 Satz 1i.V.m. Abs. 3 Satz 2
RVG, § 40 GKG

Gegenstandswert im Widerspruchs(beschwerde)verfahren.

Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts im Widerspruchs(beschwerde)verfahren ist das
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am
Erhalt seiner Marke maRgeblich (st.Rspr.).

Mangels ausreichender tatsachlicher Anhaltspunkte fiir eine betragsméaRige Schatzung
dieses wirtschaftlichen Interesses ist bei der Festsetzung des Gegenstandswerts von dem in
8§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG normierten Regelwert auszugehen (abw. BPatG Beschluss vom
8. August 2013 - 30 W (pat) 57/11).

Der erkennende Senat halt entgegen der Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des
Bundespatentgerichts, die einer BGH-Praxis folgend den Gegenstandswert regelmafiig mit
50.000,-- Euro festsetzen, an seiner Rechtsprechung fest, dieses wirtschaftliche Interesse
bei unbenutzten angegriffenen Marken ohne werterhbhende Faktoren in der Form zu
bemessen, dass der Ausgangsregelwert nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verfiinffacht wird (vgl.
Senatsbeschluss vom 9. August 2012 - 25 W (pat) 510/11, BIPMZ 2012, 421 — Gegen-
standswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren). Daraus ergibt sich
im vorliegenden Verfahren ein Gegenstandswert in Hohe von 20.000,-- Euro.

Bei der Bemessung des Gegenstandswerts flir das Beschwerdeverfahren ist auf die
Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Anhéngigkeit des Beschwerdeverfahrens abzustellen
(Rechtsgedanke des § 40 GKG), und der zu diesem Zeitpunkt gemaR § 23 Abs. 3 Satz 2
RVG normierte Regelwert zu Grunde zu legen.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 79/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke ...

hier: Festsetzung des Gegenstandswerts

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der

Richterinnen Kirschneck und Grote-Bittner

beschlossen:

Der Gegenstandswert fir das Beschwerdeverfahren wird auf
20.000,-- € festgesetzt.

Grinde

Mit Beschluss vom 31. Mai 2012 hat die Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen
Patent- und Markenamts eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen
Marke und der Gemeinschaftsmarke als Wider-
spruchsmarke verneint und den gegen alle identischen und ahnlichen Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichteten Widerspruch zuriickgewie-
sen. Die dagegen von der Widersprechenden eingelegte Beschwerde hat der Se-
nat auf die mindliche Verhandlung vom 22. Mai 2014 zurtickgewiesen, wobei der
Widersprechenden die Kosten auferlegt worden sind, die der Inhaberin der ange-

griffenen Marke aufgrund der mindlichen Verhandlung entstanden sind.



Mit Schriftsatz vom 26. Mai 2014 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke sinn-
gemal beantragt, den Gegenstandswert entsprechend der seit dem Jahr 2002 in
Rechtsbeschwerdeverfahren beim Bundesgerichtshof Ublichen Praxis auf
50.000,-- € festzusetzen. Die bisherige Praxis des Bundespatentgerichts, die von

niedrigeren Gegenstandswerten ausgehe, sei nicht haltbar.

Mit Hinweis vom 10./11. Juli 2014 hat der Senat den Beteiligten mitgeteilt, dass er
entsprechend den Senatsentscheidungen 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012,
(GRUR 2012, 1172) und 25W (pat) 510/11 vom 9. August 2012 (BIPMZ 2012,
421) beabsichtige daran festzuhalten, ohne werterhbhende Gesichtspunkte als
Regelwert den jeweils malRgeblichen Ausgangsregelwert nach 8§ 23 Abs. 3 Satz 2
RVG zu verfunffachen, woraus sich angesichts des seit 1. August 2013 giltigen
Ausgangsregelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG in H6he von 5.000,-- € ein Ge-
genstandswert von 25.000,-- € ergebe. Den Beteiligten hat der Senat Gelegenheit
gegeben, dazu Stellung zu nehmen und ggfls. werterhéhende Umstande vorzutra-
gen, wie z. B. eine Benutzungsaufnahme der mit dem Widerspruch angegriffenen
Marke vor Abschluss des Widerspruchsbeschwerdeverfahrens oder besonders
hohe Aufwendungen bei der Entwicklung der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende hat u. a. ausgefuihrt, dass bei der Festsetzung des Gegen-
standswertes eine Verfunffachung des in § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG niedergelegten
Wertes an der oberen Grenze des Vertretbaren liege. Als wertmindernder Aspekt
sei zu berlcksichtigen, dass der Schwerpunkt der Waren der angegriffenen Marke
im Bereich der Klassen 29 bis 33 liege, der Widerspruch sich jedoch nur gegen
einzelne Produkte der Klasse 5 richte, mithin nur ein ganz geringer Teil der Marke
durch den Widerspruch befangen sei. Unter Hinweis auf § 51 Abs. 3 Satz 2 GKG,
wonach hinsichtlich des Beseitigungs- und Unterlassungsanspruchs auch aus ge-
werblichen Schutzrechten mangels gentigender Anhaltspunkte aus dem Sach-
und Streitstand ein Streitwert von 1000,-- € anzunehmen sei, ware es unverhalt-
nismaflig, den Regelstreitwert des 8§ 23 Abs. 3 Satz2 RVG in einem Wider-

spruchsverfahren zu vervielfachen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist den Ausfiihrungen der Widersprechen-
den entgegengetreten und hat u. a. ausgefuhrt, dass die Anzahl der mit Wider-
spruch angegriffenen Waren und Dienstleistungen ebenso wie die Anzahl der vom
Schutz der jingeren Marke umfassten Waren und Dienstleistungen fur die Bemes-

sung des Gegenstandswertes unerheblich sei.

Mit weiterem Hinweis vom 25./29. September 2014 hat der Senat den Beteiligten
erganzend mit einer Frist zur Stellungnahme mitgeteilt, dass bei der Festsetzung
des Gegenstandswerts nicht der seit 1. August 2013 nach 8§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG
geltende Ausgangsregelwert in Hohe von 5.000,-- € maf3geblich sein kénnte, son-
dern noch der alte, bis einschlie3lich 31. Juli 2013 geltende Wert in H6he von
4.000,-- €, da moglicherweise auf die Umstande (bzw. die Gesetzeslage) zum

Zeitpunkt der Anhangigkeit der Beschwerde (7. Juli 2012) abzustellen sei.

Auf diesen Hinweis hin haben die Beteiligten keine weitere Stellungnahme abge-

geben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsdtze der Beteiligten und den

Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nach § 33 Abs. 1 RVG, den Ge-
genstandswert fur das Loschungsverfahren festzusetzen, ist zulassig. Die Inhabe-
rin der angegriffenen Marke war im Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten,
dessen anwaltliche Vergutung gemald 8 8 Abs. 1 RVG féllig geworden ist, da das
Beschwerdeverfahren mit einer Sach- und Kostenentscheidung seinen Abschluss
gefunden hat, woraus sich gemal3 8§ 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulassigkeit

des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.



Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht fur die An-
waltsgebuhren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstands-
wert gemalR § 33 Abs. 1 i.V.m. §23 Abs.2 Satz1 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 RVG
nach billigem Ermessen zu bestimmen. Bei der Festsetzung der Héhe des Gegen-
standswerts ist in standiger Rechtsprechung im Widerspruchsverfahren nicht das
Interesse des Widersprechenden an der Léschung der angegriffenen Marke oder
der Wert der Widerspruchsmarke maf3geblich, sondern das wirtschaftliche Interes-
se des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am Erhalt seiner
Marke (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8§ 71 Rdn. 33 mit zahlreichen
Rechtsprechungsnachweisen; so wohl auch BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert).
Da in aller Regel mangels jeglichen Vortrags tatsachliche Anhaltspunkte fur eine
konkrete Schatzung fehlen, ist — so auch vorliegend - von dem in 8§ 23 Abs. 3
Satz 2 RVG bestimmten Regelwert auszugehen, wobei dieser Wert nach Lage
des Falles niedriger oder hoher, jedoch nicht Gber 500 000,-- € anzunehmen ist.
Bei mit dem Widerspruch angegriffenen unbenutzten Marken geht der Senat ent-
sprechend der friheren, jedenfalls im Zeitraum von 2006 bis 2012 einheitlichen
Praxis der weit Uberwiegenden Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des Bun-
despatentgerichts nach wie vor davon aus, dass der Gegenstandswert im Hinblick
auf die grofRe wirtschaftliche Bedeutung der Markenrechte deutlich Gber dem je-
weiligen Regelwert des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG festzusetzen ist, und zwar derge-
stalt, dass dieser normierte Regelwert in der Regel zu verfinffachen ist (vgl. dazu
die Senatsentscheidungen 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012, GRUR 2012,
1172 - Gegenstandswert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren und
25 W (pat) 510/11 vom 9. August 2012, BIPMZ 2012, 421 — Gegenstandswert in
Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren).

Weitere gegenstandswerterhbhende Umstande, wie z. B. eine Benutzungsaufnah-
me der angegriffenen Marke vor Abschluss des Widerspruchsbeschwerdeverfah-
rens oder besonders hohe Aufwendungen fir die Entwicklung der Marke, hat die
Inhaberin der angegriffenen Marke nicht geltend gemacht, so dass eine weitere

Erh6hung des Gegenstandswerts vorliegend nicht in Betracht kommit.



Bei der Bemessung des Gegenstandswerts flir das Beschwerdeverfahren ist auf
die Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Anhéangigkeit des Beschwerdeverfahrens und
damit auf die zu diesem Zeitpunkt maf3gebliche Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2
RVG und den dort normierten Regelwert abzustellen. Dieser Wert lag zum Zeit-
punkt der Anhangigkeit des Beschwerdeverfahrens am 7. Juli 2012 noch bei
4.000,-- €, so dass sich demzufolge bei einer Verfinffachung dieses Werts ein Ge-
genstandswert von 20.000,-- € ergibt. Ausgehend davon sind samtliche in der Be-
schwerdeinstanz anfallenden Gebuhren auf der Grundlage des danach festzuset-
zenden einheitlichen Gegenstandswerts zu bemessen, analog 8 40 GKG. Zwar ist
in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht das Ge-
richtskostengesetz grundsatzlich nicht (8§ 1 GKG bzw. argumentum e contrario § 1
Abs. 1 Nr. 14 GKG) bzw. nur in Bezug auf die Auslagen (vgl. 8 82 Abs. 1 Satz 3
MarkenG) anwendbar. Gleichwohl ist der in 8 40 GKG formulierte Rechtsgedanke
fur die Losung der Frage, auf welchen Zeitpunkt in gerichtlichen Verfahren bei der
Wertberechnung eines Streitgegenstandes abzustellen ist, auch im Rahmen der
Gegenstandswertfestsetzung nach 8 33 Abs. 1i.V.m. 8§ 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m.
Abs. 3 Satz 2 RVG heranzuziehen. Das RVG selbst enthélt hierzu keine Rege-
lung. Dagegen wird in 8 40 GKG fur gerichtliche Verfahren ein allgemeines Prinzip
formuliert, ndmlich dass fir die Wertberechnung der Zeitpunkt der den jeweiligen
Streitgegenstand betreffenden, den Rechtszug einleitenden Antragstellung mali-
gebend ist. Dies bedeutet, dass bei unverdndertem Streitgegenstand grundsatz-
lich auf den Zeitpunkt der Antragstellung bzw. bei Beschwerden auf den Zeitpunkt
des Eingangs der Beschwerdeschrift abzustellen ist (vgl. dazu Hartmann Kosten-
gesetze, 44. Aufl. 8 40 GKG, Rn. 3 und Rn. 5 unter dem Stichwort ,Rechtsmittel-
schrift”). Soweit die malRgeblichen Bemessungsvorschriften durch das Gesetz ge-
andert werden, ist es nach Auffassung des Senats folgerichtig, auch diesen Um-
stand in einem laufenden Beschwerdeverfahren unbericksichtigt zu lassen, sofern
das Anderungsgesetz selbst nichts Abweichendes bestimmt. Das Zweite Gesetz
zur Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz)
vom 23. Juli 2013, BGBI I, Seite 2585 ff., durch das gemaf Art. 8 Nr. 12 b der Re-
gelwert des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG von 4.000,-- auf 5.000,-- € angehoben wor-



den ist, enthalt weder in Artikel 8 (Anderung des Rechtsanwaltsvergitungsgeset-
zes, BGBI I, Seite 2688 f.) noch ansonsten Ubergangsregelungen, die eine Be-
ricksichtigung der neue Regelwerte bereits in laufenden Verfahren anordnen oder
ansonsten notwendig erscheinen lassen wiirden. Im Ubrigen ist darauf hinzuwei-
sen, dass ohne die entsprechende Anwendung des § 40 GKG mit einer einheitli-
chen Gegenstandswertfestsetzung fur sémtliche im Beschwerdeverfahren anfal-
lenden Gebiihren ansonsten unter Umsténden fir diverse Gebuhrentatbestédnde
(z. B. Geschaftsgebihr oder Terminsgebiihr) unterschiedliche Gegenstandswerte
festzusetzen waren. Eine solche Handhabung erscheint weder sachgerecht noch
praktikabel.

Soweit die Praxis der Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate seit etwa zwei Jah-
ren einer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs folgend bei entsprechenden
Widerspruchsbeschwerdeverfahren dahin geht, regelmaflig einen Gegenstands-
wert von 50.000,-- € festzusetzen (vgl. u. a. BPatG Beschluss vom 14. Marz 2012
—29 W (pat) 115/11, GRUR 2012, 1174 — Gegenstandswert im Widerspruchsver-
fahren und BPatG Beschlisse vom 4. Juli2012 -26W (pat) 72/11, vom
22. Mai 2012 — 27 W (pat) 108/10, vom 21. Januar 2013 — 28 W (pat) 13/11, vom
8. August 2013 — 30 W (pat) 113/11, vom 8. August 2013 - 30 W (pat) 57/11, vom
16. April 2014 — 26 W (pat) 573/10 und 26 W (pat) 47/12, vom
17. Februar 2014 - 27 W (pat) 99/12, vom 29. Juli 2014 — 27 W (pat) 29/13, vom
5. Februar 2014 — 28 W (pat) 36/12, vom 30. Juli 2014 — 28 W (pat) 7/12 und vom
21. Mai 2014 — 29 W (pat) 59/12), ware die allein folgerichtige Konsequenz, dass
diese Senate nunmehr nach der Erh6hung des Regelgegenstandswerts um 25 %
gemalR 8§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zum 1. August 2013 von 4.000,-- auf 5.000,-- €,
auch den Gegenstandswert bei Widerspruchsbeschwerdeverfahren im Regelfall
bei einer Anhangigkeit des Verfahrens nach dem 1. August 2013 entsprechend
anheben. Der erkennende Senat will damit allerdings nicht fir eine weitere Anhe-
bung der Gegenstandswerte werben, da er bereits den bei unbenutzten angegrif-
fenen Marken angenommenen Gegenstandswert in Hohe von 50.000,-- € fur un-

angemessen hoch halt. Einen solchen Gegenstandswert erreicht man bei dem bis



1. August 2013 geltenden Ausgangswert des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG a. F. in Ho-
he von 4.000,-- € dann, wenn dieser Betrag mit 12,5 multipliziert wird. Diese Pra-
xis entfernt sehr weit vom normierten Regelwert nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG und
misst diesem kaum mehr die erforderliche Relevanz bei. Sie orientiert sich viel-
mehr ausschliel3lich an einer nicht mit Argumenten untermauerten Praxis des Bun-
desgerichtshofs, die zudem auf der abweichenden ,regelwertfreien® gesetzlichen
Grundlage des § 51 Abs. 1 GKG beruht.

Soweit in einer Entscheidung des Bundespatentgerichts zum Gegenstandswert in
Bezug auf ein Beschwerdeverfahren betreffend eine Kostenentscheidung der Mar-
kenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts ausgefiihrt wird, dass der Re-
gelwert des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG in den markenrechtlichen Widerspruchs- bzw.
Widerspruchsbeschwerdeverfahren keine Anwendung finde, weil dieser nur bei
nicht bezifferbaren nichtvermdgensrechtlichen Streitigkeiten gelte und bei solchen,
bei denen — anders als von dem Senat in dem dortigen Verfahren angenommen —
genugende tatsachliche Anhaltspunkte fur eine Schatzung fehlten (BPatG, Be-
schluss vom 8. August 2013 - 30 W (pat) 57/11), kann dieser Auffassung nicht ge-
folgt werden. Zwar stellt eine unter Geltung des Markengesetzes eingetragene
Marke ein selbstandiges, frei veraul3erbares und durch Belastung oder Lizenzie-
rung verwertbares Immaterialgut dar, worauf die vorstehende Entscheidung des
30. Senats bei der Bemessung des Gegenstandswerts u. a. abstellt. Gleichwohl
ergeben sich allein daraus keine ausreichenden tatsachlichen Ankniipfungspunkte
fur eine konkrete Bezifferung oder auch nur eine annaherungsweise betragsmafi-
ge Schatzung, da es — soweit ersichtlich — keine standartisierten oder gar taxmalf3i-
gen Vergiutungen zur Verduf3erung oder Lizensierung von Markenrechten gibt.
Dies ist angesichts der Vielzahl von Bewertungsfaktoren, die je nach konkretem
Einzelfall extrem unterschiedlich sein kénnen, auch nicht verwunderlich. Der wirt-
schaftliche Hintergrund von Markenanmeldungen, aus dem im jeweiligen Fall un-
ter Umstadnden Ruckschlisse in Bezug auf das fir die Gegenstandswertfestset-
zung malfigebliche wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Erhalt seiner

eingetragenen und dann mit dem Widerspruch angegriffenen Marke gezogen wer-



den konnten, ist im Ubrigen nach der Erfahrung des Senats in den allerwenigsten
Fallen — so auch im vorliegenden Verfahren - auch nur ansatzweise ersichtlich und
beschrankt sich im Regelfall letztlich auf die H6he der beim Patentamt gezahlten
Gebuhren fur die Markenanmeldung und die ggfls. gezahlte Erinnerungs- bzw. Be-
schwerdegeblhr. Soweit in der vorgenannten Entscheidung des 30. Senats aus-
gefuhrt wird, dass der Senat aufgrund seiner jahrelangen Befassung mit marken-
rechtlichen Sachverhalten den Schéatzbetrag in Hohe von 50.000,-- € im Regelfall

fir angemessen halt, teilt der erkennende Senat diese Einschéatzung nicht.

Abgesehen davon, dass der 30. Senat in der vorstehend zitierten Entscheidung
die tatsachlichen Grundlagen fur den von ihm gewonnenen Schéatzbetrag in Hohe
von 50.000,-- € nicht angibt, so dass insoweit ein sachliche Auseinandersetzung
mit dieser Schatzung nicht moglich ist, widerspricht dies auch der Erfahrung des
erkennenden Senats. Sofern tUber den wirtschaftlichen Hintergrund von Markenan-
meldungen Uberhaupt etwas bekannt wird, ist nicht selten zu erfahren, dass es
sich um Vorratsmarken handelt, um fir den Fall entsprechender Produktentwick-
lungen in der Zukunft ,markenmalig geristet zu sein“. Dabei wird sich kein wirt-
schaftlich und rational handelndes Unternehmen bei der Notwendigkeit der Kenn-
zeichnung neuer Produkte auf eine einzige noch nicht rechtsbestéandige Marke
verlassen, sondern wird insoweit vielmehr regelmafig ein gewisses Markenportfo-
lio bereithalten. Insofern ist auch das teilweise bemuhte Argument, dass das wirt-
schatftliche Interesse am Schutz einer angegriffenen Marke u. a. auch das Interes-
se an der Vermeidung von Umsatzausfallen umfasst (vgl. BPatG Beschluss vom
14. Marz 2012 — 29 W (pat) 115/11, GRUR 2012, 1174, 1176 - Gegenstandswert
im Widerspruchsverfahren), nicht stichhaltig. Abgesehen von der unterschiedli-
chen Gesetzeslage fur die Festsetzung der Gegenstandswerte im Beschwerde-
und Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71
Rn. 30) ist auch die Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs, der in den Wider-
spruchsrechtsbeschwerdeverfahren seit circa 12 Jahren pauschal und stets ohne
jede Begrindung und deshalb auch nicht nachvollziehbar einen Gegenstandswert

von 50.000,-- € festsetzt, fur den erkennenden Senat kein Grund von seiner lang-
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jahrigen Praxis und der in dieser Kontinuitat stehenden Bemessung des Gegen-

standswerts in der vorliegenden Sache abzurticken.

Die vorgenannte Entscheidung des 30.Senats (BPatG, Beschluss vom
8. August 2013 - 30 W (pat) 57/11), bei der es um die Gegenstandswertfestset-
zung in einem die Kostenentscheidung eines patentamtlichen Widerspruchsver-
fahren betreffenden Beschwerdeverfahrens ging, veranschaulicht im Ubrigen die
im Vergleich zu friher (bis zum Jahr 2006 lagen die von den Marken-Beschwerde-
senaten des Bundespatentgerichts in den Widerspruchs- und Widerspruchsbe-
schwerdeverfahren regelmallig festgesetzten Gegenstandswert noch einheitlich
bei 10.000,-- €) deutlich gestiegene Kostenbelastung bzw. das erheblich gestiege-
ne Kostenrisiko der Verfahrensbeteiligten in den Widerspruchsverfahren. Dies be-
tragt fur das patentamtliche Verfahren mit anwaltlicher Vertretung bei einem Ge-
genstandswert in Hohe von 50.000,-- € bereits nach den bis 31. Juli 2013 mal3-
geblichen niedrigeren Gebuhrensatzen 2.500,-- € fur die Kosten des eigenen An-
walts. Im Beschwerdeverfahren mit mundlichen Verhandlung fallen dann eine 1,3-
Geschaftsgebuhr in Hohe von 1.359,80 € und eine 1,2-Terminsgebuhr in HOhe
von 1.255,20 € an, so dass hier das Kostenrisiko mit den Pauschalen und der Um-
satzsteuer auf deutlich Uber 3.100,-- € steigt. Bei den aktuellen, seit
1. August 2013 geltenden Gebihrenséatzen liegt das Risiko sogar noch héher. Fir
das patentamtliche Verfahren liegt das Risiko bei circa 2.800,-- €. Fur das Be-
schwerdeverfahren mit mindlicher Verhandlung fallen eine 1,3-Geschaftsgebihr
in H6he von 1.511,90 € und eine 1,2-Terminsgebihr in Hohe von 1.395,60 € an,
so dass hier das Kostenrisiko mit den Pauschalen und der Umsatzsteuer auf circa
3.500,-- € steigt. Somit liegt die Gesamtkostenbelastung fir das patentamtliche
und das patentgerichtliche Verfahren aktuell in Bezug auf den eigenen Anwalt bei
insgesamt circa 6.300,-- €. Bei einer Kostenauferlegung in Bezug auf die Kosten
des anwaltlich vertretenen Verfahrensgegners fir beide Instanzen verdoppelt sich
das Kostenrisiko bzw. die Kostenbelastung auf circa 12.600,-- €. Bei einem Ge-
genstandswert von 25.000,-- € betragt das entsprechende Kostenrisiko bzw. die

Kostenbelastung zwar auch bereits 4.250,-- € bzw. 8.500,-- €. Damit ist dieses



-11 -

Kostenrisiko gegenuber dem bei einem angenommenen Gegenstandswert von
50.000,-- € gleichwohl deutlich geringer. Hinzu kommen jeweils noch die Uber-
schaubaren weiteren Kostenbelastungen durch die Beschwerdegebiihr in Hohe
von 200,-- € und durch die Erinnerungsgebthr in Hohe von 150,-- €, sofern ein pa-

tentamtliches Erinnerungsverfahren durchzufiihren war.

Insgesamt zeigen die vorstehenden Zahlen, dass die Widerspruchs- und Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren mit steigender Hohe der Gegenstandswerte und da-
mit steigender Kostenbelastung sich zunehmend von dem urspringlichen gesetz-
geberischen Zweck und Ideal entfernen, den Beteiligten ein schnelles und im We-
sentlichen an der Registerlage orientiertes und deshalb im Vergleich zum Verlet-
zungsprozess einfacheres und auch deutlich kostengtinstigeres Verfahren zur Kla-
rung markenrechtlicher Kollisionen (regelmafdig vor der Benutzungsaufnahme ei-
ner jingeren Marke) zur Verfigung zu stellen. Dass dieser gesetzgeberische
Zweck, der auch in den sehr niedrigen Gebuhren fur die Erinnerung vor dem Pa-
tentamt und die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht in Hohe von aktuell
150,-- bzw. 200,-- € zum Ausdruck kommt, durch unangemessen hohe Gegen-
standswerte und den daraus folgenden entsprechend hohen Anwaltskosten kon-
terkariert wird, ergibt sich aus dem vorstehend dargestellten Zahlenwerk ohne
Weiteres. Angesichts der inflationdren Tendenzen beim Gegenstandswert (Ver-
funffachung des Werts von 2006 bis 2012) und der dadurch bedingten gestiege-
nen Kostenbelastung fir die Beteiligten ist es auch wenig Uberraschend, dass das
Instrument des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens zur Klarung von streiti-
gen Kollisionslagen von den Markeninhabern zunehmend zurlckhaltend genutzt
wird. Die durchschnittliche Zahl der Widerspruchsbeschwerdeentscheidungen
beim Bundespatentgericht pro Jahr war in den Jahren 1995 bis 2004 etwa um ei-
nen Faktor 3 und in den Jahren 2005 bis 2008 etwa um einen Faktor 2 hoher als
in der jingeren Vergangenheit der Jahre 2009 bis 2013, wohingegen die Zahl der
Verfahren zu Fragen der absoluten Schutzfahigkeit bezogen auf den Zeitraum von
1995 bis 2012 (mit Ausnahme der Jahre 2001 bis 2004 mit um circa 40 % hoheren

Entscheidungszahlen) nahezu konstant geblieben ist. Der erkennende Senat héalt
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es fur auRerordentlich bedauerlich, dass das markenrechtliche Widerspruchsver-
fahren als wertvolles Instrument der ,Regulierung” und ,Vorabklarung“ vor einem
tatsachlichen Aufeinandertreffen der Marken im Markt wohl nicht zuletzt auch auf-

grund des signifikant gestiegenen Kostenaufwands zunehmend ungenutzt bleibt.

Ausgehend von den Ausfihrungen zur wirtschaftlichen Bedeutung von Marken-
rechten am Beginn der Entscheidungsgriinde ist es allerdings auch nicht gerecht-
fertigt, von der Verflinffachung des jeweils maf3geblichen und auch derzeit noch
relativ geringen Regelgegenstandswerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG Abstand zu
nehmen und den Gegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren aktuell

unterhalb dieser Grenze festzusetzen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob eine geringe Anzahl der mit Widerspruch ange-
griffenen Waren und Dienstleistungen oder ein Teilwiderspruch bei der Bestim-
mung des Gegenstandswertes zu berticksichtigende mindernde Faktoren darstel-
len. Denn entgegen dem Vortrag der Widersprechenden ist der Widerspruch nicht
gegen einige wenige Waren und Dienstleistungen oder beschréankt gegen einzelne
Waren, etwa der Klasse 5 der angegriffenen Marke erhoben worden, sondern ge-
gen alle identischen und @hnlichen Waren und Dienstleistungen (vgl. Widerspruch
vom 29. Marz 2010), was nach standiger Spruchpraxis als unbeschrankter Wider-

spruch auszulegen ist (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 42 Rn. 47).

Ferner besteht im Hinblick auf die hier fir das Widerspruchsverfahren maf3gebli-
che gesetzliche Regelung des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG und dem dort festgelegten
Regelgegenstandswert kein Anlass fur eine wertende Heranziehung des sehr spe-
ziellen Regelstreitwertes von 1.000,-- € flr den Beseitigungs- und Unterlassungs-
anspruch nach 8 51 Abs. 3 Satz 2 GKG. Der Streitwert eines Unterlassungsan-
spruch wegen Verletzung einer Marke bestimmt sich nicht nach den Vorschriften
des 8§ 51 Abs. 2 und 3 GKG, die nur bei Anspriichen nach dem UWG gelten, son-
dern nach 8§ 51 Abs. 1 Halbsatz 2 GKG i. V. m. 8 3 ZPO, wobei dieser Streitwert

nach biligem Ermessen — und anders als nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG - ohne Be-
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ricksichtigung eines Regelgegenstandswerts zu bestimmen ist (vgl. Hartmann,
Kostengesetze, 44. Aufl. 2014, GKG 8 51 Rn. 3 und 8; Schneider/Herget, Streit-
wert Kommentar, 13. Aufl. 2011, Rn. 2777). Dies gilt entsprechend fur die Festset-
zung des Streitwerts in Widerspruchsrechtsbeschwerdeverfahren nach 8§51
Abs. 1 Halbsatz 1 GKG (siehe dazu BGH, GRUR 2006, 704 — Markenwert), wobei
der Bundesgerichtshof seit mehr als 10 Jahren den Gegenstandswert in diesen
Verfahren regelméafRig - und soweit ersichtlich niemals darunter — auf 50.000,-- €
festsetzt (siehe dazu auch Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 90 Rn. 22).

Abschlief3end ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Entscheidung tber die
Festsetzung des Gegenstandswerts gemald § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG eine Rechts-
beschwerdemdglichkeit nicht erdffnet ist und die Festsetzung deshalb nicht an-
fechtbar ist (vgl. dazu auch Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 71 Rn. 24;
Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., 8 71 Rn. 31). Da die Rechtsbeschwerde bereits
unstatthaft ist, kommt auch eine nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nach § 83
Abs. 3 MarkenG nicht in Betracht.

Knoll Grote-Bittner Kirschneck
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