BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 179/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 395 15 273.9

hat der 27. Senat (Marken-Bescherdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Albert und Viereck

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

Grinde

Als Anmeldemarke eingetragen ist die Bezeichnung "Fresh Jive" ua fur "Beklei-
dung, insbes Freizeit- und Sportbekleidung; Schuhe, insbes Sport- und Freizeit-
schuhe; Kopfbedeckungen, insbes Kappen und Mutzen; .... Sportartikel (soweit in
Klasse 28 enthalten); Brillen, insbes Sonnenbrillen”.

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der Marke 2 903 873 "Fresh Jive", die flr
"Bekleidungsstiicke, insbes Hemden, T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Pullover,

Hosen, Rocke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren" Schutz geniel3t.

Die Markenstelle fir Klasse 25 des Patentamts hat in zwei Beschlissen, von de-
nen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, dem Widerspruch teilweise,
namlich hinsichtlich der oben genannten Waren der jungeren Marke, stattgege-
ben. Sie hat dazu ausgefuhrt, dal3 die Marken identisch seien, desgleichen ein
Grol3teil der Vergleichswaren, weshalb schon aus diesem Grund insoweit eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Dies musse aber auch hinsichtlich der wei-

teren angegriffenen Waren (Sportartikel, Brillen) gelten; zum einen gehorten zu



Sportartikeln auch entsprechende Bekleidungsstiicke, zum anderen wirden von
Herstellern von Markenbekleidung auch Brillen angeboten. Selbst wenn man zwi-
schen diesen Waren und den Produkten der Widerspruchsmarke nur eine ganz
entfernte Ahnlichkeit annehme, musse angesichts der Markenidentitat auch hier

eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende ist dem entgegengetreten und hat beantragt, der Markenin-

haberin die Verfahrenskosten aufzuerlegen, weil ihre Situation aussichtslos sei.

Im Lauf des Verfahrens hat die Markeninhaberin die Beschwerde zuriickgenom-
men. Sie ist der Ansicht, dal3 ein Grund fiir eine Kostenauferlegung nicht bestehe.
In diesem Zusammenhang weist sie ua darauf hin, daf3 ihr ein alteres, durch Be-
nutzung entstandenes Markenrecht an der streitgegenstéandlichen Bezeichnung
zustehe. Auch habe sie - jedoch ohne Erfolg - versucht, sich mehrmals mit der Be-
schwerdegegnerin in Verbindung zu setzen, um eine vergleichsweise Einigung

herbeizufihren.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der -auch nach der Rucknahme der Beschwerde zulassige (MarkenG § 71
Abs 4) - Kostenantrag muf3te erfolglos bleiben, da eine Kostenauferlegung im vor-
liegenden Fall nicht der Billigkeit entspricht (MarkenG § 71 Abs 1).

Das registerrechtliche Verfahren in Markensachen vor dem Patentamt oder dem
Patentgericht kann grundsatzlich nicht mit Zivilprozessen gleichgestellt werden,
weshalb der Verfahrensausgang, also die bloR3e Tatsache des Unterliegens (bzw

der Rucknahme eines Rechtsmittels), noch keine Kostenauferlegung rechtfertigt.



Vielmehr geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, dal3 jeder Verfahrensbeteiligte
seine Kosten selbst tragt. Fur ein Abweichen hiervon bedarf es besonderer Um-
stande, die hier aber nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Zwar erschien die Rechtslage angesichts der Identitdt der Marken und der (weit-
gehenden) Gleichheit der einander gegenuberstehenden Waren von Anfang an so
eindeutig, dafl die Markeninhaberin sich kaum Hoffnung auf ein uneinge-
schranktes Weiterbestehen ihrer eingetragenen Marke machen durfte. Anderer-
seits ist nicht zu verkennen, dal’ im Bereich der Vergleichswaren (namlich im Hin-
blick auf die "Sportartikel, Brillen") auch eine gehodrige Warenferne gegeben ist,
bei der die Markeninhaberin nicht von Anfang an damit rechnen muf3te, dal3 der
Widerspruch auch Erfolg haben wirde. Hinzu kommt, dal? sie nach ihrer Ansicht
ein alteres, durch Benutzung entstandenes Markenrecht an der streitgegenstand-
lichen Bezeichnung besitzt. Wenn auch ein solches Recht im registeréahnlichen
Kollisionsverfahren den Erfolg eines Widerspruchs nicht verhindern konnte, so
macht doch auch dieser Umstand deutlich, daf3 in dem Verhalten der Markeninha-
berin - die schlielich die Beschwerde zuriickgenommen hat, bevor es zu einer
mundlichen Verhandlung kam - kein mutwilliges oder die prozessuale Sorgfalts-
pflicht verletzendes Vorgehen gesehen werden kann.

Hellebrand Viereck Albert

Ko



