BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 87/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 397 34 900
hier: Ruickzahlung der Beschwerdegebuhr

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der
Richterin Dr. Hock und des Richters Katker

beschlossen:

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Die Marke 397 34 900

Tectum

ist am 24. Julli 1997 angemeldet und am 27. Oktober 1997 fur verschiedene

Dienstleistungen der Klasse 35, 36 und 38 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 22. Januar 1988 eingetragenen
Marke 1 116 883

TECTUM

die fur folgende Waren Schutz geniel3t:



"Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten), insbeson-
dere fur die Hausverwaltung, Fondsverwaltung, Immobilienkon-

zeption und das Rechnungswesen".

Mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1999 hat der Markeninhaber die Benutzung der

Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle fir Klasse 32 hat den Widerspruch durch Beschluss vom
6. Juni 2001 zurtckgewiesen. Sie hat ausgefihrt, dass der Widerspruch gemaf
8§43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zurtickzuweisen sei, weil die Widersprechende die
Benutzung nicht glaubhaft gemacht habe.

Gegen diese ihr am 7. Februar 2004 zugestellte Entscheidung richtet sich die Be-
schwerde der Widersprechenden. Sie hat - nach einer entsprechenden Einigung
mit dem Markeninhaber - im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihren ur-
sprunglichen Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, zuriickgenom-
men und beantragt nunmehr lediglich noch die Rickzahlung der Beschwerdege-
bihr.

Sie tragt vor, dass sie umfangreiche Benutzungsunterlagen zusammengestellt und
diese an die Markenstelle Ubersandt habe. Zum Nachweis Uberreichte sie eine
Kopie des Schriftsatzes, des Posteinlieferungsscheins Uber die Paketsendung
sowie eine Kopie der von der Markenstelle am 30. Marz 2001 quittierten Inhaltsli-
ste. Sie tragt vor, dass ein schwerer Verfahrensfehler der Markenstelle vorliege,
da der Beschluss nicht unter Berlcksichtigung der eingereichten Benutzungsun-

terlagen ergangen sei.

Wenn die Benutzungsunterlagen dem Markeninhaber durch das Deutsche Patent-
und Markenamt zugestellt worden waren, hétte der nunmehr geschlossene Ver-
gleich bereits in erster Instanz erfolgen kénnen und es hétte des Beschwerdever-

fahrens nicht bedurft.



Die Widersprechende beantragt,

die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.

Der Markeninhber beantragt,

die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts

zu bestatigen.

Er hat sich sachlich zur Frage der Rickzahlung Beschwerdegebihr nicht ge-
aullert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Eine Sachentscheidung uber den Widerspruch ist nicht mehr erforderlich, ebenso
wenig eine Kostenentscheidung, so dass streitgegenstandlich lediglich noch der
Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gemanR § 71 Abs 3 MarkenG ist.

Die Gebuhrenriickzahlung erfolgt gemaf dieser Vorschrift aus Billigkeitsgriinden
in den Fallen, in denen es auf Grund besonderer Umstéande unbillig ware, die Be-
schwerdegebiihr einzubehalten. Derartige Billigkeitsgriinde kénnen sich insbeson-
dere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Versté3en gegen
die Verfahrensdkonomie ergeben, wenn zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten
und der Notwendigkeit einer Beschwerdeeinlegung Kausalitat besteht (vgl Str6-
bele/Hacker, 7. Aufl., 8 71 Rdz 61 mwN).

Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle rechtsfehlerhaft die von der Widerspre-

chenden vorgelegten Benutzungsunterlagen bei der Entscheidung nicht berick-



sichtigt. Dass diese Unterlagen bei der Markenstelle tatsachlich eingereicht wor-
den sind, hat die Beschwerdefiihrerin durch die Vorlage der Kopie des Schriftsat-
zes vom 27. Marz 2001, durch die Kopie des Posteinlieferungsscheins tber die
Paketsendung sowie die Kopie der vom Deutschen Patent- und Markenamt am

30. Mérz 2001 datierten Inhaltsliste hinreichend glaubhaft gemacht.

Es ist auch nicht auszuschlieBen, dass aufgrund der Benutzungsunterlagen be-
reits im Verfahren vor der Markenstelle eine gutliche Einigung zwischen den Par-
teien moglich gewesen ware. Weiter hatte unter Umstanden insbesondere im Hin-
blick auf die Identitat der sich gegenuberstehenden Marken auch eine anderslau-
tende Entscheidung der Markenstelle zu Gunsten der Widersprechenden erfolgen

kdénnen.
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