BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 2/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Loschungsverfahren (S 66/14) gegen
die Marke 30 2008 026 129

(hier: Kostenentscheidung nach Beschwerderiicknahme und Festsetzung

des Gegenstandswerts)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen
beschlossen:
1. Der Loschungsantragstellerin werden auf den Antrag der
Markeninhaberin und Léschungsantragsgegnerin hin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.
2. Der Gegenstandswert fir das Beschwerdeverfahren wird auf

... Euro festgesetzt.

Grinde

Mit dem am 27. Januar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
genen Antrag hat die Loéschungsantragstellerin die Loschung der am
21. April 2008 angemeldeten und am 2. Oktober 2008 unter der Registernummer
30 2008 026 129 fur Waren der Klasse 3 und 5 eingetragenen Wortmarke

H 15 Gufic



beantragt. Sie hat die Loschung mit vorliegender Bosglaubigkeit der Markeninha-
berin bei der Anmeldung und in einem spateren Schriftsatz vom 7. Juli 2014 auch
damit, dass es sich bei dem Wortbestandteil ,H 15“ um eine eintragungsunfahige

Gattungsbezeichnung handele, begriindet.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Loschungsantrag mit Beschluss vom

22. Oktober 2014 ohne einer Seite die Kosten aufzuerlegen, zuriickgewiesen.

Die Markenanmeldung stelle sich nicht als Eingriff in den schutzwirdigen Besitz-
stand eines Vorbenutzers dar. Denn es konnte nicht festgestellt werden, dass ein
Dritter, auch nicht die Loschungsantragstellerin, die Inhaberin einer bis zum
November 2010 eingetragenen identischen Marke gewesen sei, das Zeichen
,H 15 Gufic* (Registernummer 303 43 596) vorbenutzt und deshalb einen schutz-
wuirdigen Besitzstand erworben habe, in den die Markeninhaberin mit ihrer Mar-
kenanmeldung hatte eingreifen kdnnen. Es lagen auch keine Anhaltspunkte daflr
vor, dass die Anmeldung der Marke zu Spekulationszwecken erfolgt sei, um Dritte
mit Unterlassungs- oder Geldforderungen uberziehen zu kdnnen, ohne dass ein
genereller Benutzungswille der Markenanmelderin vorgelegen habe. Auch sei
nicht von einem fehlenden Benutzungswillen auszugehen. Die Markeninhaberin
habe das angegriffene Zeichen im Zeitpunkt der Anmeldung und mehrere Jahre
dariiber hinaus als Kennzeichen fir ihre aus Indien importierten Weihrauchprépa-
rate in Deutschland benutzt, was flir das Vorliegen eines Benutzungswillen an der
Marke ,H 15 Gufic* sprache. Schliel3lich sei auch nicht deswegen von einer Be-
hinderungsabsicht der Markeninhaberin bei der Anmeldung auszugehen, weil die
Benutzung der Marke ,H 15 Gufic* fur Weihrauchpraparate in Deutschland mog-
licherweise gegen das Arzneimittelgesetz oder gegen andere Rechtsnormen ver-
stolRen habe. Derartige VerstoR3e seien bzw. wéaren bei der hier allein vorzuneh-
menden markenrechtlichen Beurteilung nicht relevant; auf die rechtserhaltende
Benutzung einer Marke komme es vor dem DPMA nur im Widerspruchsverfahren

und dem Léschungsverfahren wegen Verfalls an.



Ebenso wenig fuhre das in dem Schriftsatz vom 7. Juli 2014 geltend gemachte
Vorbringen, wonach es sich bei H 15 um eine Gattungsbezeichnung fir ein Weih-
rauchprodukt handele und daher die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
und 3 MarkenG vorlagen, zum Erfolg, weil der zuséatzlich vorhandene Markenbe-
standteil ,Gufic* als kennzeichnendes Firmenschlagwort der Markeninhaberin das
Vorliegen dieser Schutzhindernisse ausschliel3e.

Gegen die Zurickweisung ihres Léschungsantrags durch die Markenabteilung hat
sich die Loschungsantragstellerin mit ihrer Beschwerde gewendet. Zur Begrin-
dung hat sie einmal auf ihren bisherigen Vortrag verwiesen und zuséatzlich die Ein-
rede der Nichtbenutzung in Bezug auf alle beanspruchten Waren der angegriffe-
nen Marke erhoben. Daher sei die angegriffene Marke I6schungsreif. Weiter hat
sie ausgefuhrt, bei der Bezeichnung Gufic handele es sich nicht um eine Unter-
nehmensbezeichnung gemafld 8 5 Abs. 2 MarkenG, da verschiedene ,Gufic*-Ge-
sellschaften existierten. Damit fehle es an einem Unternehmenskennzeichen, weil
unter der Bezeichnung Gufic verschiedene Firmen mit unterschiedlichen Aufgaben
bezeichnet wirden, so dass eine auf eine einzelne Firma bezogene Herkunftsi-
dentifikation mit diesem Firmenschlagwort nicht mdglich sei. Zudem fehle eine
Benutzung des Unternehmenskennzeichens im geschéftlichen Verkehr.

Mit einem in der Ladung zur mindlichen Verhandlung verbundenen Hinweis vom
25. August 2016 hat der Senat den Beteiligten mitgeteilt, dass er die von der Mar-
kenabteilung in dem Beschluss vom 22. Oktober 2014 ausgefuhrte Auffassung,
wonach die Voraussetzungen fir eine Loschung der angegriffenen Marke nicht
vorliegen, teilt. Zugleich hat der Senat darauf hingewiesen, dass die in der Be-
schwerdebegrindung von der Lodschungsantragstellerin erhobene Einrede der
Nichtbenutzung zwar im Widerspruchsverfahren nach 8 43 MarkenG, nicht aber
im Loschungsverfahren vorgesehen sei. Zu dem Einwand, dass die angegriffene
Marke nicht benutzt werde, hat der Senat auf die Mdglichkeit eines Verfallslo-
schungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt nach § 53 i. V. m. § 49

MarkenG hingewiesen und klargestellt, dass die fehlende Benutzung der Marke



keinen zuldssigen Loschungsgrund fir das hiesige Loschungsverfahren nach 8 54
I. V. m. 8 50 MarkenG darstellt.
Die Léschungsantragstellerin hat die Beschwerde zwei Tage vor dem angesetzten

Termin zur mundlichen Verhandlung zuriickgenommen.

Die Markeninhaberin hat die Zurickweisung der Beschwerde unter Bezugnahme
auf die Ausfihrungen des Senats beantragt. Nach Ricknahme der Beschwerde
durch die Léschungsantragstellerin hat sie ausgefihrt, die Beschwerde gegen den
Uberzeugend begrundeten Beschluss sei von Anfang an ohne Aussicht auf Erfolg
gewesen. Die eingetragene angegriffene Marke werde im Rechtsverkehr in
Deutschland benutzt, der Gegenstandswert sei mit ... Euro festzusetzen. Sie

beantragt daher,

der Loschungsantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens aufzuerlegen und den Gegenstandswert des Verfahrens auf

... Euro festzulegen.

Die Loschungsantragstellerin beantragt,

den Kostenantrag zurtickzuweisen.

Ein Anlass zu Lasten der Beschwerdefiihrerin und Léschungsantragstellerin von
dem Grundsatz abzuweichen, wonach die Kosten des Beschwerdeverfahrens von
jeder Partei selbst zu tragen seien, sei nicht ersichtlich. Die Léschungsanspriche
basierten nicht nur auf dem Léschungsgrund der Bosglaubigkeit, sondern auch auf
der fehlenden nachgewiesenen Benutzung der Marke fiir den Grof3teil der bean-
spruchten Waren. Es entsprache durchaus der Prozessbkonomie unbenutzte Mar-
ken aus dem Register zu l6schen. Der Verfallsloschung habe die Markeninhaberin
nicht widersprochen, so dass eine Klage vor den ordentlichen Gerichten nicht

erforderlich gewesen sei. Der Loschungsantrag habe zumindest teilweise Aussicht



auf Erfolg gehabt. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden sei nicht ge-
rechtfertigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den Ubrigen Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde der Ldschungsantragstellerin ist in der Hauptsache erledigt,
nachdem die L&schungsantragstellerin diese am 27. September 2016 zurtickge-
nommen hat, so dass nur noch Uber den Antrag der Markeninhaberin, der Be-
schwerdefiihrerin und Lo&schungsantragstellerin die Kosten des Beschwerdever-
fahrens aufzuerlegen (Ziffer 1.) und Uber den Antrag auf Festsetzung des Gegen-
standswerts fur das Loschungsverfahren (Ziffer 2.) zu entscheiden war.

Vorliegend entspricht es der Billigkeit, der Loschungsantragstellerin die Kosten
des Beschwerdeverfahrens gemald 8 71 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG

aufzuerlegen.

1. Die Kostenregelungen im Fall einer Sachentscheidung im Beschwerde-
verfahren gemald 8 71 Abs. 1 bis 3 MarkenG gelten auch nach der vorliegend
erfolgten Ricknahme der Beschwerde durch die Léschungsantragstellerin und der
entsprechenden Erledigung in der Hauptsache (8 71 Abs. 4 MarkenG). Von dem
sich aus 8 71 Abs. 4i. V. m. § 71 Abs. 1 MarkenG ergebenden Grundsatz, dass
jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, kann nur unter be-
sonderen Umstanden abgewichen werden (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl.,, 8 71 Rn. 12). Ein solcher besonderer Umstand kann nicht allein darin
gesehen werden, dass die Beschwerde zurtickgenommen worden ist. Da das Mar-
kengesetz mit 8§ 71 Abs. 4 i.V. m. Abs. 1 bis 3 MarkenG eine abschlie3ende

Kostenregelung bei Ricknahme eines Loschungs- bzw. Schutzentziehungsan-



trages enthalt, kann insbesondere nicht Uber § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf die
Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO in entsprechender Anwendung zu-
rickgegriffen werden (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 71 Rn. 4). Auch
der mutmaliliche Verfahrensausgang bei unterstellt streitiger Sachentscheidung
stellt fir sich genommen noch keinen ausreichenden Umstand fir eine Kostenauf-
erlegung bzw. noch keine Vermutung fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeits-
grinden dar (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 71 Rn. 11; Ingerl/Rohn-
ke, MarkenG, 3. Aufl., 8 71 Rn. 13, Rn. 22).

Nach der Gesetzeslage kommt eine Kostenauferlegung sowohl im Verfahren vor
dem Patentamt als auch im patentgerichtlichen Verfahren nur aus Billigkeitsgrin-
den in Betracht, was nach stéandiger Rechtsprechung dahingehend ausgelegt wird,
dass Kosten in der Regel nur dem Verfahrensbeteiligten auferlegt werden, der in
einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumin-
dest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt
oder am Erloschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht bzw. vor einer
Rucknahme durchzusetzen versucht hat (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG,
11. Aufl., 8 71 Rn 12 ff.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., 8 71 Rn. 11 ff. und
Bischer in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71
MarkenG, Rn. 2 ff., 5 ff.; siehe dazu auch BPatG MarkenR 2006, 172, 175 Pinoc-
chio; Beschluss vom 17.Januar 2013, 25 W (pat) 26/11 - Stilisierter Tacho
(rund) — Entscheidungstext zuganglich Uber die Homepage des Bundespatentge-
richts).

Eine solche prozessuale Sorgfaltspflichtverletzung ist vorliegend gegeben. Die
Léschungsantragstellerin hat zur Begrindung ihres Léschungsantrags wegen
Bosglaubigkeit diesen Antrag zuletzt in erster Linie auf die fehlende Benutzung der
Marke gestitzt und die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Sie macht insoweit
Grunde geltend bzw. erhebt Einreden, die im Rahmen des Léschungsverfahrens
nach 8§ 54 Abs. 1, 8 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG nicht zu prifen bzw. nicht vorge-
sehen sind.

Die Loschungsantragstellerin  hat die Beschwerde mit Schriftsatz vom

17. April 2015 in erster Linie darauf gestutzt, dass die angegriffene Marke



H 15 Gufic fur einen Grof3teil der beanspruchten Waren utberhaupt nicht und far
die Ware ,Arzneimittel* mangels arzneimittelrechtlicher Zulassung nicht rechtma-
Big benutzt worden sei und die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Bereits im
mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom
22. Oktober 2014 (Ausfuhrungen Seite 10 des Beschlusses) sowie im Ladungszu-
satz vom 25. August 2016 ist die Loschungsantragstellerin darauf hingewiesen
worden, dass die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung im Léschungsverfah-
ren nach 88 54 Abs. 1, 50 i. V. m. 8 MarkenG - anders als etwa im Widerspruchs-
verfahren nach § 43 MarkenG - nicht vorgesehen ist. Dies ist aus dem Wortlaut
des 8 50 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG, der die Léschungsgriinde mit den 88 3, 7
oder 8 MarkenG ausdricklich und insoweit abschlielend nennt, auch eindeutig zu
entnehmen. Insoweit handelt es sich um Léschungsgrinde, die nur im Rahmen
einer Verfallsloschung nach 88 53, 49 MarkenG bzw. in einem Widerspruchs- oder
Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kénnen. Das Léschungsbegehren
nach 8§ 49 MarkenG setzt aber einen gesonderten bzw. eigenstandigen Antrag
beim Deutschen Patentamt- und Markenamt voraus (8 53 Abs. 1 MarkenG, § 41
MarkenV), fir den eine eigene Gebihr nach § 2 PatKostG (Gebuhrentatbestand
333400 der Anlage (zu 8§ 2 Abs. 1) Gebuhrenverzeichnis) zu zahlen ist. Zudem ist
die Léschung einer Marke wegen Verfalls nach § 53 MarkenG vor dem DPMA und
die entsprechend mdgliche Uberpriifung der Entscheidung durch das Bundespa-
tentgericht nach 8§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (vgl. Strébele/Hacker, a. a. O. § 53
Rn. 6) auf die formelle Prifung nach § 53 Abs. 3 MarkenG beschrénkt, die materi-
ell-rechtliche Prufung der Voraussetzungen der Verfallsldschung bei rechtzeitigem
Widerspruch durch den Markeninhaber ist allein den ordentlichen Gerichten vor-
behalten, 8 53 Abs. 4i. V. m. 8§ 55 MarkenG. Auch darauf ist die Loéschungsan-
tragstellerin im Beschluss vom 22. Oktober 2014 und mit rechtlichem Hinweis zu
der Ladung zur mundlichen Verhandlung vom 25. August 2016 hingewiesen wor-
den. Die Léschungsantragstellerin hat trotzdem die Beschwerde im Wesentlichen
auf die fehlende Benutzung und die Erhebung der Benutzungseinrede gestutzt,
obwohl sie hatte erkennen kénnen, dass ihr Beharren auf diese Léschungsgriinde

im Ldschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach 8 54 i. V. m.



8 50 MarkenG keinen Erfolg haben kann. Angesichts dieser Umstéande erscheint
es unbillig, es bei der grundséatzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG zu
belassen, nach der jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenden Kosten

selbst zu tragen hat.

2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nach § 33 Abs. 1 RVG,
den Gegenstandswert fur das Loschungsverfahren festzusetzen, ist zulassig,
nachdem der Senat eine Kostenentscheidung zu Lasten der Beschwerdefiihrerin
getroffen hat und die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren durch einen
Rechtsanwalt vertreten war, dessen anwaltliche Vergitung gemal 8 8 Abs. 1
RVG fallig geworden ist, 8 33 Abs. 2 Satz 1 RVG.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht fur die An-
waltsgebuhren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstands-
wert gemall § 33 Abs. 1 i.V.m. 8§23 Abs.2 Satz1 i.V.m. Abs. 3 Satz2 RVG
nach billigem Ermessen zu bestimmen. Bei der Festsetzung der Hohe des Ge-
genstandswerts ist in standiger Rechtsprechung im Ldschungsverfahren das wirt-
schaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung der angegrif-
fenen Marke malgeblich (vgl. BGH Beschluss vom 30. Juli 2015, |ZB 61/13
Rn. 7, Entscheidungstext zuganglich tber die Homepage des BGH). Vorliegend
kann als Anhaltspunkt fir die Festsetzung der von der Léschungsantragstellerin
insoweit auch nicht in Abrede gestellten von der Markeninhaberin geltend ge-
machte Gegenstandswert von ... Euro dienen (vgl. auch BGH, a.a.O.), wo-
bei dieser Wert nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schon

dem Regelwert bei unbenutzten Marken entspricht.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu



