BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 105/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 10 504

hier: Kostenentscheidung und Gegenstandswertfestsetzung

BPatG 152
10.99



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schulke
sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

1. Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurtick-

gewiesen.

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

Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch aus der Marke 2 020382 "TRAUM STATION" gegen die
Marke 396 10 504 "TRAUMHAUS Der Betten- und Matratzen-Fachmarkt" (Wort-
Bild-Marke) sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurickgewiesen, weil
zwischen den Marken trotz einer teilweisen Identitat der Waren keine Verwechs-
lungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die Widersprechende hat
dagegen Beschwerde erhoben, ihren Widerspruch aber in der mindlichen Ver-

handlung am 16. Februar 2000 zuriickgenommen.



Die Markeninhaberin beantragt nunmehr sinngemars,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens
aufzuerlegen sowie den Gegenstandswert fir das Beschwerde-

verfahren festzusetzen.

Sie halt einen Gegenstandswert in Hohe von 150.000,-- DM flir angemessen. Zur
Begriindung tragt sie vor, der Gegenstandswert habe die wirtschaftliche Bedeu-
tung des Verfahrens zu berlcksichtigen. Im vorliegenden Verfahren sei insoweit
von Belang, dal3 die Widersprechende mit groliem Engagement versucht habe,
ihre Marktstellung im Verfahren zu prasentieren. Der Antrag, der Markeninhaberin
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, sei deshalb gerechtfertigt,
weil die Beschwerde von Beginn an keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe, wes-

halb der Widerspruch letztlich auch zuriickgenommen worden sei.

Die Widersprechende beantragt demgegenuber,

den Antrag, ihr die Verfahrenskosten aufzuerlegen, zuriickzuwei-

sen.

Sie ist der Ansicht, eine Kostenauferlegung entspreche insbesondere deshalb
nicht der Billigkeit, weil erst in der mindlichen Verhandlung neu in das Verfahren
eingefuhrte Aspekte, wie die Vorlage eines Rollenauszuges zu Marken mit dem
Bestandteil "TRAUM", deren Benutzung aber nicht liquide sei, sowie drei Werbe-
beispiele zu solchen Marken die Widersprechende bewogen hatten, den Wider-
spruch zurtickzunehmen. Im Ubrigen bestimme 8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, dal bei
einer unterbliebenen Kostenentscheidung jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst trage. Deshalb sei nach Schluf? der mundlichen Verhandlung fur
eine Kostenentscheidung kein Raum mehr. Sie halt im Gbrigen den fur nach 1994

anhangig gewordene Widerspruchsbeschwerdeverfahren von den Senaten des



BPatG angenommenen Regelgegenstandswert von 20.000,00 DM auch im vorlie-

genden Beschwerdeverfahren fur angemessen.

1. Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zwar zulassig, erweist sich jedoch als un-

begriindet.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist der Senat dann, wenn die
mindliche Verhandlung in der Hauptsache nach der Ricknahme des Wider-
spruchs geschlossen worden ist, ohne dal3 eine Bestimmung Uber die Kosten
nach 8 71 Abs.1 S. 1 MarkenG getroffen wurde, grundsatzlich nicht gehindert,
eine solche Bestimmung spater auf Antrag eines der Verfahrensbeteiligten noch

vorzunehmen.

Zwar tragt gemald § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst, "soweit eine Bestimmung Uber die Kosten nicht getroffen wird". Er-
gibt sich aber aus den Entscheidungsgrinden oder, sofern wie im vorliegenden
Verfahren eine Entscheidung in der Hauptsache wegen der Ricknahme des Wi-
derspruchs nicht mehr mdéglich ist, aus den Umsténden, dal die Kostenfrage un-
erortert geblieben ist, so schliel3t § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG einen Antrag auf Be-
schluf3erganzung (8 82 MarkenG i.V.m. 8 321 ZPO) bzw., sofern ein Beschlul}
nicht ergangen ist, einen Antrag auf nachtragliche selbstédndige Kostenentschei-
dung nicht aus. 8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG entbindet das BPatG némlich fur den
Regelfall der eigenen Kostentragung nur von einem Kostenausspruch, nicht je-
doch von einer Prufung der Kostenfrage (i.w. gleicher Ansicht: Ingerl/Rohnke,
Markengesetz, § 71 Rdn 8).



Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist die Kostenfrage nach Ricknahme des
Widerspruchs erkennbar nicht gepruft und entschieden worden. Dies hat zur
Folge, dal3 nicht von einem Eintritt der in 8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG vorgesehenen
gesetzlichen Kostenfolge nach Schlu3 der mundlichen Verhandlung vom

16. Februar 2000 ausgegangen werden kann.

Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzu-

erlegen, kann jedoch in der Sache keinen Erfolg haben.

Gemald 8§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG setzt ein Abweichen vom Grundsatz der eige-
nen Kostentragung im markenrechtlichen Widerspruchs-Beschwerdeverfahren
voraus, dafd es ausnahmsweise nicht der Billigkeit entspricht, einem Verfahrens-
beteiligten die ihm entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst tragen
zu lassen. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden und damit ein Abgehen
von der Regel der eigenen Kostentragung erfordert die Feststellung besonderer
Umstande, die dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der pro-
zessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht
zu vereinbarendes Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn ein Verfah-
rensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aus-
sichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Inter-
esse an dem Erhalt oder dem Erldschen des Markenschutzes durchzusetzen
versucht ( BGH GRUR 1996, 399, 401 — Schutzverkleidung; Ingerl/Rohnke aaO,
Rdn 12). Die Ricknahme des Widerspruchs oder der Beschwerde stellt fir sich
allein betrachtet keinen Grund fur eine Kostenauferlegung dar, wie sich bereits
aus der Regelung in 8§ 71 Abs. 4 MarkenG ergibt, die auch fur diese Félle im Re-

gelfall die eigene Kostentragung vorsieht.

Von einer vollig aussichtslosen und daher mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu
vereinbarenden Weiterverfolgung des Widerspruchs konnte im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren noch nicht die Rede sein. Der Widerspruch hatte zwar wegen

der Unterschiedlichkeit der Gesamtmarken und der im Verlaufe des Beschwerde-



verfahrens zunehmend deutlicher erkennbaren Kennzeichnungsschwache des
beiden Marken gemeinsamen Wortbestandteiles "TRAUM" keine sicheren Er-
folgsaussichten. Zumindest diskussionsfahig war und blieb aber die Frage einer
unmittelbaren begriffichen Verwechslungsgefahr der den Gesamteindruck der
beiden Marken madglicherweise pragenden Worter "TRAUMHAUS" und
"TRAUMSTATION".

2. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts ist gemald 8 10 BRAGO
zuldssig, weil die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren durch Rechtsan-
waélte vertreten war und es an einem fur die Gerichtsgebihren mal3geblichen Wert
fehlt.

Fur das vorliegende Widerspruchs-Beschwerdeverfahren erscheint die Festset-

zung eines Gegenstandswerts in Hohe von 20.000,-- DM angemessen.

Der Gegenstandswert ist nach biligem Ermessen zu bestimmen (8 8 Abs. 2 S. 2
BRAGO). Er richtet sich nach dem im Einzelfall gegebenen wirtschaftlichen Inter-
esse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seines Mar-
kenschutzes (vgl. BPatGE 11, 166; Senatsbeschlisse vom 8. Marz 1995 -
26 W (pat) 47/94 - und vom 11. Dezember 1996 - 26 W (pat) 186/94). Dieses
wirtschaftliche Interesse ist fur unbenutzte Marken bei nach 1994 anhéangig ge-
wordenen Widerspruchs-Beschwerdeverfahren im Regelfall mit 20.000,-- DM zu
bemessen (im Anschlu3 an die Beschlisse des 24. Senats vom 23. Juni 1998
(BPatGE 40, 147, 148) und des 29. Senats vom 29. Juli 1998, BPatGE 40, 182,
183 f1.).

Grunde dafur, diesen Regelgegenstandswert vorliegend weiter zu erhdhen, sind
weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Daftr, dal3 die angegriffene Marke be-
reits benutzt wird, liegen keine Anhaltspunkte vor. Die angegriffene Marke ist auch
nicht zugleich die Firma der Markeninhaberin. Das von der Markeninhaberin fr

eine Erh6hung des Gegenstandswertes geltend gemachte hohe Engagement der



Widersprechenden bei der Darstellung ihrer Marktstellung beeinflusst nicht das
wirtschaftliche Interesse der Inhaberin der angegriffenen Marke an deren Marke
und kann deshalb ebenfalls nicht zu einer Erhéhung des Regelgegenstandswerts

fuhren.

Schilke Kraft Reker

pro



