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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 399 48 588

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 8. Marz 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler,

der Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 27. Februar 2003 teilweise aufgehoben, namlich

hinsichtlich der in Ziffer II. getroffenen Kostenentscheidung.

Grinde

Gegen die Eintragung der schwarz/weild eingetragenen Wort-/Bildmarke

ILIVENT)

consulting&event




far
Unternehmensberatung und Eventveranstaltungen
ist Widerspruch eingelegt worden aus der farbigen Wort-/Bildmarke 399 31 189

COIMENTION

SERVICE

far

Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen
zu gewerblichen und zu Werbezwecken; Personalberatung und
-vermittlung, insbesondere Vermittlung von Messepersonal; Ar-
beitnehmertberlassung auf Zeit; Werbung; Marketing; Vermietung
von Werbematerial; Mannequindienste fur werbe- und verkaufs-
férdernde Zwecke; Bau und Vermietung von Messe-, Informations-
und Beratungsstéanden; Organisation, Veranstaltung und Leitung
von Workshops, Seminaren, Kolloquien, Konferenzen, Symposien,
Kongressen und von Ausstellungen fur kulturelle Zwecke; Ver-
mietung von Messestand-, Bihnen- und Schaufensterdekoration
und Geraten zur Beleuchtung sowie zur Wiedergabe, Aufzeich-
nung und Ubertragung von Bild und/oder Ton; Durchfiihrung von
Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen bezuglich Freizeitgestal-
tung, insbesondere Organisation von Rahmenprogrammen fir
Messe- und Kongressbesucher, Partyplanung, Platzreservierun-
gen fur Unterhaltungsveranstaltungen; Synchronisation; Catering,
Verpflegung und Beherbergung von Gasten, Reservierung von
Privat-, Pensions- und Hotelunterkinften; Konstruktionsplanung,



insbesondere Planung von Messe-, Beratungs- und Informations-

standen.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2003 hat die Markenstelle fur Klasse 35 des Pa-
tentamts durch einen Angestellten des hdheren Dienstes den Widerspruch zu-
rickgewiesen und dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Gefahr
von Verwechslungen i. S. des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar bestehe eine Iden-
titat zwischen den fur die jungere Marke eingetragenen "Eventveranstaltungen”
und den fur den Widersprechenden geschitzten Dienstleistungen "Organisation
und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen zu gewerblichen und zu Wer-
bezwecken", selbst insoweit halte die angegriffene Marke den danach erforderli-
chen erhtéhten Abstand zur Widerspruchsmarke jedoch ein. Im Hinblick auf die
betreffenden Dienstleistungen beschréanke sich der Schutzbereich der Wider-
spruchsmarke auf deren grafische Ausgestaltung, der in der angegriffenen Marke
keine Entsprechung finde. Aus der Sicht des Verkehrs setze sich die Wider-
spruchsmarke aus den beiden Begriffen "CONVENTION" und "SERVICE" zu-
sammen. Die vom Widersprechenden vorgenommene Interpretation des Begriffs
"CONVENTION" als "CONIVENTION" erschlie3e sich dem Leser selbst bei einer
analysierenden Betrachtungsweise nicht. Der Gber dem linken "V"-Strich vorhan-
dene Punkt stelle sich ebenso wie der nach rechts auslaufende rechte "V"-Strich
als blof3e Fortsetzung dieses Buchstabens dar, sodass der Verkehr darin keinen
"I"-Punkt sehe, zumal der Begriff "CONVENTION" - wie von der Markenstelle er-
mittelte Internetbelege zeigten - mit der Bedeutung "Veranstaltung” bereits in die
deutsche Sprache eingegangen sei und sich damit auf dem vorliegenden Dienst-
leistungsgebiet aufdrange. Da es sich hierbei um einen offenkundig glatt beschrei-
benden Begriff handele, kdnnten hieraus "unter dem Deckmantel einer Marken-
eintragung” keinerlei Rechte gegenulber Dritten hergeleitet werden. Vielmehr habe
die Widerspruchsmarke ihre Eintragbarkeit erkennbar nur auf Grund ihrer grafi-

sche Ausgestaltung erlangt.



Dem Widersprechenden seien nach 8§ 63 Abs. 1 MarkenG die Kosten des Verfah-
rens aufzuerlegen. Er versuche Rechte aus einem offenkundig nicht schutzfahigen
Begriff herzuleiten, wobei seiner Argumentation, der Begriff "CONVENTION" sei
als "CONIVENTION" und die angegriffene Marke als "CONIVENT" zu lesen, nicht
nachvollziehbar sei. Im Hinblick auf die Interessen der Inhaberin der angegriffenen
Marke und des Deutschen Patent- und Markenamts, von offensichtlich unbegrin-
deten Widerspruchen freigehalten zu werden, entspreche es der Billigkeit, dem

Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Gegen diese Entscheidung hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt, die
er inzwischen nur noch hinsichtlich der Kostenentscheidung aufrecht erhalt. Zur
Begriindung fuhrt er aus, dass die Kostenauferlegung nicht nachvollziehbar sei.
Gerade im Hinblick auf die von der Markenstelle dem angefochtenen Beschluss
beigefugten Internetauszige kénne nicht nachvollzogen werden, dass der Begriff
"Convention" bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei, was er im Einzel-
nen ausfuhrt. Selbst wenn die Internet-Auszige der Markenstelle eine beschrei-
bende Verwendung belegen wiirden, so wirden sie wegen der haufigen Aktuali-
sierung von Internet-Eintrdgen keine Aussage dartber erlauben, ob der Begriff
bereits zum Zeitpunkt des Widerspruchs in einer glatt beschreibenden Bedeutung
in die deutsche Sprache eingegangen sei. Nur hierauf komme es aber bei der
Frage an, ob der Widersprechende in einer nach anerkannten Beurteilungs-
grundsatzen von vornherein keinen Erfolg versprechenden Situation sein Inte-
resse an der Verhinderung einer Eintragung durchzusetzen versucht habe. Selbst
wenn "convention” im Sinne von "Veranstaltung” schon bei Einlegung des Wider-
spruchs glatt beschreibend gewesen ware, so ware eine differenzierte Betrach-
tung fur die Dienstleistung "Personalberatung” der Widerspruchsmarke geboten,
denn sie kbnne mit einem Bedeutungsgehalt im Sinne von "Veranstaltung" nicht

beschrieben werden.



Der Widersprechende beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der unter Ziffer Il.

getroffenen Kostenentscheidung aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Weiter hat sie sich auf die ihr zugestellte Beschwerde und die ihr formlos Uber-

sandte Beschwerdebegrindung nicht geéulRert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde des Widersprechenden ist, nachdem sie mit
Schriftsatz vom 3. Marz 2005 auf die Anfechtung der Kostenentscheidung der

Markenstelle beschrankt worden ist, begrindet.

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG kann das Patentamt bestimmen, dass die Kosten des
Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der
Billigkeit entspricht. Wie sich aus der Vorschrift des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG
ergibt, tragt grundséatzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl.,, 8 63, Rdn. 8, § 71, Rdn. 13). Fir ein
Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstande, die ins-
besondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach aner-
kannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtlosen oder zumindest kaum Aus-
sicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erléschen

des Markenschutzes durchzusetzen versucht (a.a.O., 8 71 Rdn. 25 m.w.N.).



Solche Umsténde sieht der Senat im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht.
Zwar ist der Markenstelle darin zu folgen, dass der in der Widerspruchsmarke op-
tisch herausgestellte Begriff "Convention” im Bereich der fir den Widersprechen-
den geschitzten Dienstleistungen nur mit der Bedeutung "Versammlung, Konfe-
renz" zu verstehen ist, wahrend die vom Widersprechenden genannte Bedeutung
des deutschen Worts "Konvention" (Volkerrechts-, Umgangsregeln) oder gar die
Lesart "CONIVENTION" abwegig ist. Dies muss erst recht fir den in der Wider-
spruchsmarke enthaltenen Gesamtbegriff "CONVENTION SERVICE" gelten. Auch
spricht die vom Senat ergénzte Internetrecherche der Markenstelle deutlich dafur,
dass es sich bei "Convention Service" um einen in die deutsche Fachsprache
Uubernommenen Fachbegriff des Veranstaltungswesens mit dem Bedeutungsge-
halt "Tagungsservice" handelt, dem keine Kennzeichnungskraft zukommt. Aus ihm
konnen daher - soweit es um Veranstaltungs- oder Tagungsdienstleistungen im
weiteren Sinne geht - nach anerkannter Rechtsprechung keine Rechte hergeleitet
werden (vgl. Strobele/Hacker, a.a.0., § 9, Rdnr. 345 m.w.N.). Insoweit beschrankt
sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf die konkrete grafische Aus-
gestaltung, die sich von der Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke offen-

sichtlich unterscheidet.

Jedoch hat der Widersprechende zu Recht darauf hingewiesen, dass fur ihn auch
die Dienstleistung "Personalberatung” eingetragen ist. Fur Personalberatung, also
die entgeltliche Beratung von Arbeitnehmern und/oder Unternehmen Uber Aus-
wahl und Einsatz von Arbeitskraften, liegt eine beschreibende Bedeutung des
Begriffs "CONVENTION SERVICE" nicht auf der Hand, da solche Beratungen im
Gegensatz zur Personalvermittlung nicht erkennbar als bzw. in Zusammenhang
mit den fur eher kurzfristige Beschéaftigungsverhaltnisse bekannten Tagungs-
dienstleistungen erbracht werden. Insoweit geht der Senat von einer durchschnitt-
lichen oder allenfalls moderat geschwachten Kennzeichnungskraft des Wortbe-
standteils "CONVENTION SERVICE" der Widerspruchsmarke aus.



Damit kann der Widerspruch nicht mehr ohne Weiteres als nach anerkannten Be-
urteilungsgesichtspunkten von vornherein aussichtslos oder zumindest kaum
Erfolg versprechend angesehen werden. Denn hinsichtlich der Dienstleistung
"Unternehmensberatung” der angegriffenen Marke liegt eine Teilidentitat mit "Per-
sonalberatung" vor. Zumindest fur einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs wer-
den aulerdem die Gesamteindriicke der Marken durch die Worte "CONVENT"
bzw. "CONVENTION" gepragt, was trotz der Gesamtbegrifflichkeit von
"CONVENTION SERVICE" im Hinblick auf die auf3erst deutliche optische Heraus-
stellung von "CONVENTION" auch fur die Widerspruchsmarke gilt. Damit ist das

Vorliegen einer teilweisen Verwechslungsgefahr durchaus zu erwagen.

Zwar hatte der Senat im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr verneint, da
"CONVENTION" (als isolierter Begriff ohne "SERVICE") nicht mehr den Bedeu-
tungsgehalt "Tagungsservice" sondern "Tagung/Versammlung/Treffen" aufweist
und hierflr als beschreibende Angabe darliber in Betracht kommt, dass die so
gekennzeichnete Dienstleistung "Personalberatung” auf Tagungen erbracht wird
(z.B. auf sog. Jobmessen). Damit ware es dem Widersprechenden - nun aus ei-
nem anderen Gesichtspunkt - wiederum verwehrt gewesen, Rechte aus einer
schutzunfahigen Angabe herzuleiten. Diese Beurteilung ist jedoch wesentlich kom-
plexer, was sich auch darin zeigt, dass die Markenstelle auf die meisten der o.g.

Aspekte nicht eingegangen ist.

Es erscheint daher nicht angemessen, dem Widersprechenden abweichend vom
Regelfall die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die angefochtene
Kostenentscheidung war damit aufzuheben, so dass nach der nunmehr anzuwen-
denden Vorschrift des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte die Kosten des

Widerspruchsverfahrens selbst tragt.

2. Es besteht auch kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwer-
deverfahrens aufzuerlegen. Zwar hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom

3. Méarz 2005 "ausschlie3lich" beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuhe-



ben, soweit ihm die Kosten auferlegt worden sind. Diese Erklarung ist als Teilrtick-
nahme der urspringlich auch gegen die Sachentscheidung gerichteten Be-
schwerde auszulegen, so dass nur noch eine isolierte Kostenbeschwerde Ge-
genstand des Verfahrens ist. In solchen Nebenverfahren entspricht es in der Re-
gel der Billigkeit, dem Obsiegenden, also hier dem Widersprechenden, die ihm
entstandenen Kosten zu erstatten. Dies wird allerdings damit begriindet, dass nur
auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden kdnnen, da
der Obsiegende eines Nebenverfahrens ansonsten durch die Belastung mit seinen
eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden
wuirde, was ihn von der Einlegung begriindeter Rechtsmittel abhalten konnte (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 71, Rdnr. 38).

Hier ist die Beschwerde jedoch urspringlich auch als Anfechtung der Entschei-
dung in der Hauptsache eingelegt worden. Dies geht sowohl aus dem urspringli-
chen, u.A. auf Loschung der juingeren Marke abzielenden Beschwerdeantrag als
auch aus der mit Schriftsatz vom 17. Mai 2004 eingereichten Beschwerdebegrin-
dung deutlich hervor. Erst auf den Ladungszusatz des Senats, nach dem die Be-
schwerde voraussichtlich nur hinsichtlich der Kostenentscheidung Erfolg haben
werde, hat der Widersprechende die o.g. Teilrticknahme erklart. Andernfalls wéare
die Beschwerde in der Hauptsache zuriickgewiesen worden (s.o. Ziff. 1.), wobei
der Senat entsprechend der Regelbestimmung des 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
keine Kosten auferlegt hatte. Es ware daher unbillig, die Inhaberin der jingeren
Marke nunmehr dennoch mit der Auferlegung von Kosten zu belasten. Dabei war
auch der aus 8 71 Abs. 4 MarkenG entnehmbare Rechtsgedanke mit zu beriick-
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sichtigen, wonach Rucknahmen, die zur Erledigung der Hauptsache fihren,

grundsétzlich keinen Einfluss auf die Kostenentscheidung haben sollen.

Winkler Dr. Hock Katker

Cl



