BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 285/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 301 01 190

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 26. Juli 2005 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende
und den Richtern Kruppa und Katker
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Dem Widersprechenden werden die Kosten des

Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 01 190

Ballermann

far

Klasse 35: Werbung, Marketing, Trendforschung, Promotion,

Zusammenstellen von Daten

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 2 102 391

Ballermann



far

Klasse 33: Spirituosen.

Mit Beschlissen vom 16. Mai 2002 und vom 15. September 2003, von denen
Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 35
den Widerspruch unter Auferlegung der Kosten zu Lasten des Widersprechenden
zuruckgewiesen. Zur Begrindung fuhrt sie aus, dass die Widerspruchsmarke zwar
Uber eine normale Kennzeichnungskraft verfiige, auch seien die beiderseitigen
Marken identisch, es fehle jedoch an jeglicher Ahnlichkeit der sich gegeniiberste-
henden Waren und Dienstleistungen. Eine Ahnlichkeit zwischen Waren einerseits
und Dienstleistungen andererseits komme nur aufgrund besonderer Umsténde in
Betracht, etwa wenn der Hersteller der Waren auch als Anbieter und Erbringer der
Dienstleistungen auftrete. Generell seien Dienstleistungen weder mit den zu ihrer
Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch die Waren
erzielten Ergebnissen ahnlich. Solche besonderen Umstande seien hier jedoch
nicht vorgebracht worden. Zwar moge eine Werbeagentur auch Werbung fur Spi-
rituosen erbringen, ein Spirituosenhersteller erbringe jedoch keine Werbung fur
Dritte. Der anwaltlich vertretene Widersprechende habe die Kosten des Wider-
spruchsverfahrens zu tragen, da er den Widerspruch angesichts der offensichtlich
fehlenden Ahnlichkeit der sich gegeniberstehenden Waren und Dienstleistungen
in einer nach anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation eingelegt
habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden.
Zur Begrundung fihrt er aus, dass die von der jingeren Marke beanspruchten
Dienstleistungen einen deutlichen Abstand zu den Waren der Widerspruchsmarke
einzuhalten hatten, da die Marken identisch seien. Der Ahnlichkeitsbereich der
Widerspruchsmarke erstrecke sich nicht nur auf alkoholische Getranke. Hierzu
verweist er auf mehrere Entscheidungen des Patentamts und -gerichts, in denen

festgestellt worden sei, dass sich der Schutz der flr Spirituosen eingetragenen



Widerspruchsmarke "Ballermann” gegen Verwechslungsgefahr auch auf alkoholi-
sche und nicht alkoholische Getrénke erstrecke, die u.A. aus Kaffee, Tee, Kakao
und Schokolade hergestellt seien. Ebenso erstrecke sie sich auf Weine, Spirituo-
sen und Likére, alkoholische Praparate fur die Zubereitung von Getranken, alko-
holische Getranke, Cocktails und Aperitifs auf Spirituosen- oder Weingrundlage
sowie weinhaltige Getrdnke. Demnach kdnne im Einzelfall der Warendhnlichkeits-
bereich weit Uber den Bereich der Getrdnke und alkoholischen Produkte ausge-
dehnt werden. Erganzend verweist der Widersprechende auf die Entscheidung
BGH GRUR 1999, 586, 587 - White Lion, in der eine Ahnlichkeit zwischen "Spiri-

tuosen" und "Beherbergung und Verpflegung von Gasten" bejaht worden sei.

Es sei nicht auszuschliel3en, dass sich die - mangels Spezifizierung in dieser Form
gar nicht eintragungsfahigen - Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch auf
Spirituosen erstrecken konnten. Damit sei der notwendige Abstand zur Ware der
Widerspruchsmarke nicht gewahrt. Unter Bertcksichtigung der Wechselwirkung
der zueinander in Beziehung stehenden Faktoren der Verwechslungsgefahr sei
vorliegend eine Gefahr von Verwechslungen gegeben. Die Dienstleistungen der
angegriffenen Marke seien (ohne Spezifizierung) geeignet, den angesprochenen
Verbraucherkreisen vorzuspiegeln, sie stammten aus denselben Unternehmen
oder zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen des Widerspre-
chenden. So sei es ohne weiteres denkbar, dass die Inhaber der angegriffenen
Marke mit ihrer Agentur im Auftrag ihrer Kunden auch fur alkoholische Getranke
werben. Damit sei zu erwarten, dass der Agenturname "Ballermann” bei dieser Art
von Werbung, Marketing und Promotion in Zusammenhang mit den beworbenen
Produkten erscheine. Denklogisch liege eine Beruhrung der wechselseitigen Ta-
tigkeitsbereiche schon dann vor, wenn die Werbeagentur unter dem Namen "Bal-
lermann” Werbung im Auftrag Dritter unter anderem fir Spirituosen erbringe und
der Widersprechende als Spirituosenhersteller fiir seine zum Vertrieb zubereiteten
Produkte unter seiner Marke auch werbe. Damit lagen ausreichende Beriihrungs-
punkte vor. Im Gegensatz zur Auffassung der Markenstelle sei hingegen nicht zu

prufen, ob gleichzeitig denkbar sei, dass der Widersprechende als Spirituosenher-



steller auch die Dienstleistungen der Markeninhaber erbringe, also im Sinne einer
Werbeagentur Werbung fur Dritte anbiete. Das Vorgehen der Inhaber der jingeren

Marke sei unlauter und bedurfe der Zurickweisung.

Die Kostenentscheidung des Patentamts sei unangemessen. Es entspreche "fest-
stehender Rechtsprechung, dass nur bei eindeutig bésglaubigen, rechtsmiss-
brauchlichen oder sittenwidrigen Widerspruchseinlegungen zu Behinderungs-
zwecken" eine einseitige Kostenauferlegung zu treffen sei, wobei der Widerspre-
chende auf die Entscheidung BPatG GRUR 2001, 744, 748 - "S 100" verweist. Ein
solcher Widerspruch liege hier nicht vor. Im ubrigen sei der Widerspruch im
Hinblick auf seinen Vortrag zur Verwechslungsgefahr und die von ihm genannten
Entscheidungen, insbesondere des 26. Senats des Bundespatentgerichts vom
14. November 2001 (26 W (pat) 207/00) begrindet und nicht von vornherein aus-
sichtslos gewesen. Die Markenstelle hatte bertcksichtigen missen, dass sich die
Frage der Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit fur den Widersprechenden stets
aus einer "ex-ante Perspektive" beurteile, d.h. er miisse abschatzen, ob eine Kolli-
sionsgefahr bestehen kdnnte. Selbst wenn es dabei zu einer nicht vom Patent-
amt geteilten Beurteilung komme, rechtfertige dies allein noch keine einseitige
Kostenauferlegung.

Der Widersprechende beantragt sinngemal,
den angefochtenen Beschluss, einschlief3lich der darin getroffenen
Kostenentscheidung, aufzuheben und die Ldschung der Marke

301 01 190 anzuordnen,

die Widerspruchsgebihr gemald § 63 Abs. 2 MarkenG zu erstat-

ten.



Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie fuhren aus, dass mangels jeglicher Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistun-
gen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zu Recht habe die Markenstelle darauf
abgestellt, ob der Warenhersteller und der Dienstleistungsunternehmer sich auf
dem jeweils anderen Gebiet gewerblich betatigten, also solche Leistungen selbst-
standig gegenuber Dritten erbrachten. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da der
Widersprechende keine Werbung fir Dritte unter seinem Kennzeichen erbringe.
Damit bestehe keine Verwechslungsgefahr. Vielmehr habe der Widersprechende
einen von vornherein aussichtslosen Widerspruch eingelegt und damit unndtig

Kosten verursacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die zulassige Beschwerde des Widersprechenden ist nicht begrindet.

Trotz normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identitat der
Marken liegt keine Verwechslungsgefahr i.S. von 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor, da
es an jeglicher Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden Waren und Dienstleis-
tungen fehlt. In solchen Fallen scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, da diese,
wie schon aus dem Tatbestand der Vorschrift, aber auch aus dem Umkehrschluss
aus 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG hervorgeht, neben der Identitat oder Ahnlichkeit der
Marken zwingend auch eine ldentitat der Waren oder Dienstleistungen voraus-

setzt.



Eine Ahnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits ist
im Gegensatz zum Verhéltnis von Waren untereinander oder von Dienstleistungen
untereinander schon deshalb von vornherein zuriickhaltender anzunehmen, well
grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkoérperlichen
Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer korperlichen Ware be-
stehen (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., 8 9 Rdnr. 126). So gilt der
Erfahrungssatz, dass Dienstleistungen generell weder mit den zu ihrer Erbringung
verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen
(soweit sie Waren hervorbringen) ahnlich sind (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733
- Canon Il; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Zwar kann unter besonderen
Umstanden auch zwischen einer Ware und einer Dienstleistung eine Ahnlichkeit
bestehen, solche Umstande sind hier jedoch nicht ersichtlich. Wendet man die fur
die Beurteilung der Warenahnlichkeit maRgebenden Kriterien an, die nach aner-
kannter Rechtsprechung auch bei der Beurteilung der Dienstleistungséahnlichkeit
herangezogen werden konnen (vgl. Strébele/Hacker, a.a.0.), so bestehen nach

keinem einzigen dieser Kriterien erkennbare wirtschaftliche Beriihrungspunkte:

Die betriebliche Herkunft von Spirituosen einerseits und von auf Absatzforderung
gerichteten Dienstleistungen andererseits ist regelmaldig unterschiedlich, da Spi-
rituosen von Destillerien, Brennereien und sonstigen Herstellern geistiger Ge-
tranke produziert werden, wahrend die auf Absatzférderung gerichteten Dienst-
leistungen von Werbeagenturen, Marktforschungsinstituten und ahnlichen Dienst-
leistungsunternehmen erbracht werden. Entgegen der Auffassung des Widerspre-
chenden hat dabei die Werbung von Spirituosenherstellern fur ihre eigenen Ge-
trankeprodukte aulRer Betracht zu bleiben. Denn hierbei handelt es sich nur um die
Forderung des Absatzes eigener Produkte, also um eine Tatigkeit fur Zwecke des
eigenen Betriebs, nicht aber um eine Dienstleistung, d.h. eine entgeltlich fur Dritte
erbrachte Tatigkeit.

Auch die Vertriebswege bzw. -statten sind verschieden. Wahrend Spirituosen im

Getrankehandel, den Getrankeabteilungen von Markten und Kaufh&usern und (bei



der Inanspruchnahme von Bewirtungsdienstleistungen) in gastronomischen Be-
trieben erhéltlich sind, werden auf Absatzférderung gerichtete Dienstleistungen
ohne Zwischenschaltung von ortsgebundenen Vertriebsstatten zumeist direkt von
ihren Erbringern (Werbeagenturen, Marktforschungsinstituten) gegenuber ihren

Kunden angeboten.

DarlUberhinaus weisen die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen verschie-
dene Zwecke auf. Bei Spirituosen handelt es sich um direkt konsumierbare Ge-
nussmittel, wahrend Werbung, Marketing, Trendforschung oder Promotion der
Forderung des Absatzes fremder Waren oder Dienstleistungen und "Zusammen-
stellen von Daten" der Aufbereitung von Informationen fur den Auftraggeber dient.

Dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf die Unkdrper-
lichkeit der fir die Markeninhaber eingetragenen Dienstleistungen auch keinerlei
gemeinsame stoffliche bzw. Materialbeschaffenheit aufweisen kénnen, versteht

sich von selbst.

Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind auch keine funktio-
nellen Zusammenhénge erkennbar. Weder erganzen sich Spirituosen und
Dienstleistungen der Klasse 35 in technisch-funktioneller Hinsicht (anders z.B.:
Videokassetten und Aufnahmegerate) noch stehen sie in einem Konkurrenz- bzw.

Alternativverhaltnis zueinander (anders z.B.: Butter und Margarine).

Selbst vollig untergeordnete Kriterien, deren Vorliegen fur sich alleine noch keine
rechtlich erhebliche Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen begriinden
konnte, lassen sich hier nicht feststellen. So weisen die beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen keine gemeinsamen Abnehmerkreise auf, da Spirituosen von
Konsumenten bzw. Endverbrauchern bezogen werden, wahrend die Dienstleis-
tungen der Klasse 35 von gewerblichen Warenherstellern oder Dienstleistungs-
erbringern nachgefragt werden. Sie gehéren auch nicht zu einem gemeinsamen

Uberschaubaren Oberbegriff, wie etwa "Lebensmittel" oder "medizinische Dienst-



leistungen”. Auch werden sie nicht in eine gemeinsame Waren- oder Dienstleis-

tungsklasse eingeordnet.

Zwar konnen trotz der naturlichen Unterschiede zwischen Waren und Dienstleis-
tungen gleichwohl besondere Umstiande die Feststellung einer Ahnlichkeit nahe
legen, wenngleich hier das Nichtvorliegen der anerkannten Ahnlichkeitskriterien
bereits klar fur das Gegenteil spricht. Mal3geblich ist dabei, ob bei den beteiligten
Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterla-
gen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsun-
ternehmen sich selbststandig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der
Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem
entsprechenden Dienstleistungsbereich selbststandig gewerblich betétigt. Nur
wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Beriihrung kom-
menden Waren und Dienstleistungen konnten auf einer selbststandigen gewerbli-
chen Tatigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens
beruhen (im Gegensatz zu einer unselbststéandigen Nebenleistung oder —ware),
kann er einer unzutreffenden Vorstellung Uber deren betriebliche Zuordnung un-

terliegen (vgl. Strébele/Hacker, a.a.0.).

Dem Vortrag des Widersprechenden lassen sich jedoch keine zureichenden
Grinde entnehmen, warum hier trotz des Nichtvorliegens samtlicher anerkannter
Ahnlichkeitskriterien dennoch eine auch nur geringe Ahnlichkeit festgestellt wer-
den konnte. Soweit er auf von ihm in Kopie vorgelegte Entscheidungen des Pa-
tentamts und -gerichts verweist, so betreffen diese Widerspruchsverfahren, in de-
nen jungere Marken mit dem Bestandteil "BALLERMANN" aufgrund des Wider-
spruchs aus der auch hier gegenstandlichen Widerspruchsmarke zwar fur Ge-
tranke und Getrankezubereitungen geldscht worden sind, zugleich sind die Wider-
spriche jedoch hinsichtlich anderer Waren oder Dienstleistungen der jingeren
Marken teilweise zurickgewiesen worden. So hat die Markenstelle fir Klasse 9 in
ihrer Entscheidung vom 23. April 2003 (Anlage | zur Beschwerdebegriindung vom

29. Oktober 2003) die Loschung der angegriffenen Marke nur fir aus Waren der
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Klasse 30 hergestellte alkoholische oder alkoholfreie Getranke angeordnet, den
Widerspruch im Ubrigen aber zurickgewiesen. Wie aus den Registerdaten der
angegriffenen Marke 395 41 643 ersichtlich ist, handelt es sich bei diesen Waren
um medizinisch orientierte Waren der Klassen 5 und 10, technische Waren der
Klasse 9 und Genuss- sowie Nahrungsmittel der Klassen 30 und 34. Bemerkens-
wert ist dabei, dass selbst Getrdnkezubereitungsmittel wie Kaffee, Tee, Kakao,
Kaffee-Ersatzmittel und "aus den vorgenannten Waren der Klasse 30 hergestellte
Praparate" von der Teilzurtickweisung des Widerspruchs mit erfasst waren, so

dass sich die Loschungsanordnung auf daraus hergestellte Getrdnke beschrankte.

Auch aus dem als Anlage Il zur Beschwerdebegrindung vorgelegten Beschluss
des 26. Senats des Bundespatentgerichts vom 14. November 2001 (26 W (pat)
207/00) geht hervor, dass die Vorinstanz zwar die Loéschung der angegriffenen
Marke fur verschiedene alkoholhaltige Getranke und alkoholische Praparate fur
die Zubereitung von Getréanken der Klasse 33 angeordnet hat, den Widerspruch
jedoch hinsichtlich der Waren "Turn- und Sportbekleidungssticke" sowie den
Dienstleistungen "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Veranstaltung von
Stadtbesichtigungen, Reisebegleitung” zurtickgewiesen hat. Gegen diese Ent-
scheidung hatte der Widersprechende kein Rechtsmittel, auch keine Anschluss-
erinnerung oder -beschwerde, eingelegt, so dass das Bundespatentgericht auf die
Beschwerde der Markeninhaberin nur noch Uber die (offensichtlich gegebene)
Ahnlichkeit zwischen Spirituosen und alkoholischen Getranken bzw. deren Zube-
reitungsmittel zu befinden hatte. Wie sich aus den 0.g. Entscheidungen ergeben
soll, "dass im Einzelfall der Warenahnlichkeitsbereich weit Giber den Bereich der
Getranke und alkoholischen Produkte ausgedehnt” werden kdonne (Beschwerde-
begriindung vom 29. Oktober 2003, S. 3), ist fir den Senat schlicht nicht nachvoll-
ziehbar. Die Teilzuriickweisung des Widerspruchs fir die Dienstleistungen "Ver-
anstaltung und Vermittlung von Reisen, Veranstaltung von Stadtbesichtigungen,
Reisebegleitung”, die bekanntlich haufig mit dem Ausschank oder sonstigen Kon-

sum alkoholischer Getranke verbunden sind, spricht eher fir das Gegenteil.
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Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht aus der vom Widersprechenden wei-
ter genannten Entscheidung BGH GRUR 1999, 586 - White Lion. Darin hat der
Bundesgerichtshof festgestellt, dass die Annahme des Bundespatentgerichts nicht
beanstandet werden konne, Spirituosen und sonstige alkoholhaltige Getranke
seien mit der Dienstleistung "Beherbergung und Verpflegung von Gasten" ange-
sichts "gewisser Uberschneidungen im Vertrieb der Waren und bei der Erbringung
der Dienstleistungen” ahnlich. Auch nach Ansicht des Senats wird zwischen die-
sen Waren und Dienstleistungen eine Ahnlichkeit kaum verneint werden kénnen,
da die Erzeuger alkoholischer Getranke vielfach die bei ihnen produzierten Ge-
tranke selbst ausschenken (Bier-, Weinkeller, Probierstuben o0.A.), wahrend wie-
derum bestimmte alkoholische Getranke, wie etwa Cocktails, direkt vor dem Ser-
vieren frisch zubereitet werden missen, was einem Herstellungsvorgang gleich-
kommt. Insoweit konnen gewisse Uberschneidungen bei den Herstellungs- und
Erbringungsbetrieben nicht verneint werden. Wie aus dem Tatbestand der o.g.
Entscheidung des Bundesgerichtshofs hervorgeht, nahm das Bundespatentgericht
als Vorinstanz im ubrigen nur eine entfernte Ahnlichkeit zwischen diesen Waren
und Dienstleistungen an, was der Bundesgerichtshof ebenfalls unbeanstandet
lieR3.

Auch die vom Widersprechenden wiederholt vorgetragene Méglichkeit, dass sich
die hier gegenuberstehenden Waren und Dienstleistungen tatsachlich bei der Be-
werbung von Spirituosen begegnen kénnen, rechtfertigt keine andere Beurteilung.
Zwar schlie3en die nicht spezifizierten Dienstleistungen der jingeren Marke auch
die Absatzforderung von Spirituosen mit ein, wobei die mangelnde Spezifizierung
dieser haufig angemeldeten und eingetragenen Oberbegriffe tbrigens nicht gegen
die - vom Senat im vorliegenden Verfahren ohnehin nicht zu Uberprifende - Ein-
tragbarkeit spricht. Daher ist es selbstverstandlich, dass der Verkehr einerseits
davon ausgeht, dass eine Werbeagentur auch im Auftrag eines Spirituosenher-
stellers Absatzforderung betreiben kann. Andererseits werden die beteiligten Ver-
kehrskreise auch davon ausgehen, dass ein Spirituosenhersteller auch Absatzfor-

derung fir sein eigenes Produkt betreiben kann. Im letztgenannten Fall ist es je-
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doch fur den Verkehr ebenso selbstverstandlich, dass der Spirituosenhersteller
dabei nur "Eigenwerbung" macht, also gerade nicht entgeltlich fiir Dritte tatig wird
und somit keine Dienstleistung im Sinne des Markenrechts erbringt (s.0.). Ebenso
ist dem Verkehr bewusst, dass Werbeagenturen oder sonstige Erbringer der fur
die jungere Marke eingetragenen Dienstleistungen nicht selbst Spirituosen her-
stellen oder (als Handler) verkaufen.

Bei der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise unter Beachtung der
objektiven Branchenverhdltnisse, die die Markenstelle entgegen der Auffassung
des Widersprechenden zu Recht zugrunde gelegt hat (vgl. Strobele/Hacker,
a.a.0.), werden die beteiligten Verkehrskreise daher nicht in einem entschei-
dungserheblichem Umfang davon ausgehen, dass die Warenhersteller und die
Dienstleistungsunternehmer sich jeweils auch auf dem anderen Gebiet eigenstan-

dig gewerblich betatigen.

Ohne dass es bei der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise also ent-
scheidungserheblich darauf ankommt, sieht der Senat im Ubrigen selbst im (mog-
lichen) Fall der Bewerbung von "Ballermann”-Spirituosen durch eine "Ballermann-
Werbeagentur keine zureichenden Griinde, die zu einer Fehlvorstellung des Ver-
kehrs Uber die Branchenverhéltnisse fuhren kdonnten. Denn bei der Absatzférde-
rung wird gegeniber dem Endverbraucher naturgemafld das beworbene Produkt
und seine Kennzeichnung herausgestellt, wahrend die Kennzeichnung der Wer-
beagentur zu entfallen oder zumindest vollig in den Hintergrund zu treten hat.
Letztere wird bei der Produktwerbung also gerade nicht markenmaf3ig benutzt,
sondern bei anderen Gelegenheiten gegeniiber dem Warenhersteller als magli-
chem Kunden der Werbeagentur herausgestellt. Dies gilt auch fur Probiergréf3en,
wie etwa die vom Widersprechenden genannten 0,02 | - Flaschen. Der Wider-
sprechende hat weder darlegen kdnnen, dass solche Flaschen auch die Kenn-
zeichnung der Werbeagentur aufweisen, noch sind dem Senat derartige Kenn-

zeichnungen von Probierwaren bekannt.
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Nach alledem kann lasst sich eine auch nur geringe, noch rechtlich erhebliche
Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen nicht feststellen. Selbst
bei Identitat der Marken und der hier zugrunde zu legenden normalen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke muss damit eine Verwechslungsgefahr ver-

neint werden. Die Beschwerde war damit in der Hauptsache zuriickzuweisen.

2. Auch die Kostenentscheidung der Markenstelle ist nicht zu beanstanden. Zwar
ist vom Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten
selbst tragt (8 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), dennoch kdnnen besondere Umstéande,
eine Kostenauferlegung zu Lasten des Widersprechenden aus Billigkeitsgriinden
rechtfertigen. Dies ist entgegen dem Vortrag des Widersprechenden, der hierzu
die Entscheidung BPatG GRUR 2001, 744, 748 -"S 100" angefiuhrt hat, keines-
wegs nur bei bdsglaubigen, rechtsmissbrauchlichen oder sittenwidrigen Wider-
spruchserhebungen der Fall (die genannte Entscheidung betraf den Fall einer
bdsglaubigen Anmeldung i.S.d. 8 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. und enthalt zur
Kostenauferlegung bei Widersprichen keinerlei Ausfuhrungen). Vielmehr sind
Kosten aus Billigkeitsgrinden u.A. dann aufzuerlegen, wenn ein Verfahrensbetei-
ligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtpunkten aussichtlosen oder
zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am
Erhalt oder Erldschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Stro-
bele/Hacker, a.a.0O., § 63, Rdnr. 16, 8 71, Rdnr. 25 m.w.N.). Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn Widerspruch trotz ersichtlich fehlender Ahnlichkeit der Marken
oder (hier:) der Waren bzw. Dienstleistungen erhoben wird (Strobele/Hacker,
a.a.0., 8 71, Rdnr. 30).

Wie bereits aus den Ausfilhrungen unter Ziff. 1 hervorgeht, war hier eine Waren-
bzw. Dienstleistungsahnlichkeit nicht erst nach Priifung der anerkannten Ahnlich-
keitskriterien (Herstellungs-/Erbringungsbetriebe, Art u. Zweck der Verwendung
der Waren/Dienstleistungen, ...) unter Abwagung der fir und gegen die Ahnlich-
keit sprechenden Gesichtpunkte zu verneinen. Vielmehr ist vorliegend kein einzi-

ges Ahnlichkeitskriterium erfiillt, was auch noch ohne Weiteres ersichtlich war.
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Dass eine Ahnlichkeit auch nicht unter dem Gesichtspunkt konstruiert werden
kann, dass sich bei der Bewerbung von Spirituosen zwangslaufig Berihrungs-
punkte ergeben, musste jedenfalls fur einen anwaltlich vertretenen Inhaber der
alteren Marke ebenfalls offensichtlich sein. Denn folgte man diesen Erwagungen,
so wirde dies dazu fuhren, dass Dienstleistungen wie Werbung, Marketing usw.
mit jeder Ware oder Dienstleistung ahnlich waren, die irgendwie Gegenstand von
entgeltlich erbrachter Absatzférderung sein kann. Gleiches musste bei anderen
Waren oder Dienstleistungen gelten, die sich bei ihrer Anwendung oder Erbrin-
gung inhaltlich bzw. gegenstandlich auf irgend eine andere entgeltlich produzierte,
verkaufte oder erbrachte Ware oder Dienstleistung beziehen. So waren z.B. Mes-
sedienstleistungen mit den von ihnen prasentierten Waren oder Dienstleistungen
(Kraftfahrzeuge, Tourismus usw.) ahnlich, Bicher oder Dienstleistungen eines
Redakteurs mit allen Waren oder Dienstleistungen, tber die berichtet wird, Ver-
packungsmaterialien mit allen Waren, die darin verpackt werden kénnen, usw.
Damit ware eine derart uferlose Ausweitung der Ahnlichkeit der Waren bzw.
Dienstleistungen verbunden, dass dieses Kriterium jeglichen Sinn als eigenstandi-
ger Faktor der Verwechslungsgefahr und vor allem als Abgrenzungskriterium
zwischen den Tatbestanden des 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und 8§ 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG verlieren wiurde. Dies ist, wie auch die Eingrenzung der im Wider-
spruchsverfahren anwendbaren Tatbestdnde des § 9 Abs. 1 MarkenG zeigt (vgl.

8 42 Abs. 2 MarkenG), ersichtlich nicht mit dem Gesetz zu vereinbaren.

Damit war die Beschwerde insgesamt zurickzuweisen.

3. Dem Widersprechenden sind nach 8§ 71 Abs. 1 MarkenG auch die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Dabei kann im Wesentlichen auf die Grinde
zu Ziff. 2 verwiesen werden, da die Kostenentscheidung nach 871 Abs. 1
MarkenG unter den gleichen Billigkeitsgesichtpunkten zu treffen ist, wie die
Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren nach § 63 MarkenG (vgl. Stro-
bele/Hacker, a.a.O., 8 63, Rdnr. 16). Die Weiterverfolgung des von vornherein of-

fensichtlich aussichtslosen Widerspruchs mit der Beschwerde rechtfertigt bereits
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als solche die Kostenauferlegung, zumal der Widersprechende im patentamtlichen
Verfahren bereits mit zwei Beschliissen auf diese Problematik aufmerksam ge-
macht worden ist, und daher Anlass und Gelegenheit zur nochmaligen Prufung
der Erfolgsaussichten des Widerspruchs unter dem Gesichtspunkt der zwingend
erforderlichen Ahnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen hatte. Da der Wider-
sprechende im Laufe des Beschwerdeverfahrens auch selbst die Entscheidung
GRUR 1999, 586, 587 - White Lion zitiert hat, in der eine Zuruickhaltung bei der
Annahme einer Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen deutlich zum

Ausdruck kam, muss ihm die Problematik auch bewusst gewesen sein.

Im Ubrigen deuten die auf Seite 5 der Beschwerdebegriindung enthaltenen Aus-
fuhrungen des Widersprechenden, in denen er das Verhalten der Inhaber der an-
gegriffenen Marke als Versuch der Rufausbeutung und unlauter bewertet, darauf
hin, dass die Einlegung der Beschwerde zumindest auch der Verfolgung rechtli-
cher Ziele diente, die im Rahmen der registerrechtlichen Prifung der Verwechs-
lungsgefahr nach 8842 Abs.2 Nr.1 bis 3, 9 Abs. 1 Nr.1 und 2 (nicht Nr. 3!)

MarkenG gerade nicht verfolgt werden kénnen.

4. Dem erst mit Schriftsatz vom 23.Juni 2005 im Beschwerdeverfahren
gestellten Antrag des Widersprechenden auf Erstattung der Widerspruchsgebuhr
konnte schon deshalb nicht entsprochen werden, weil das Bundespatentgericht
hierliber nicht erstinstanzlich entscheiden darf. Antrage nach § 63 Abs. 2 MarkenG
sind zunéachst beim Patentamt zu stellen. Erst wenn dieses den Antrag durch Be-
schluss zurtickweist, kann das Gericht auf die zuldssige Beschwerde des zuriick-
gewiesenen Beteiligten hiertiber entscheiden. Insbesondere enthalt § 63 Abs. 2
MarkenG keine dem 8 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG entsprechende Vorschrift, nach
der eine (mit der Beschwerde automatisch mit angefochtene) Kostenentscheidung

auch dann vorliegt, wenn ein Entscheidungsausspruch hiertiber unterblieben ist.
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Ohne vorgreiflich auf die (hier allerdings offensichtliche) Frage des Erfolgs oder
Nichterfolgs eines solchen Antrags einzugehen, bleibt es dem Widersprechenden

unbenommen, den Erstattungsantrag nochmals vor der Markenstelle zu stellen.

Dr. Hock Kruppa Katker

Cl



