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BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 258/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 300 71 153

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 20. Dezember 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfah-

rens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen.
3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 1. Marz 2001 veréffentlichte Eintragung der Wortmarke 300 71 153

JAMBA

fur die Waren und Dienstleistungen

Parfumerien, atherische Ole, Mittel zur Korper- und Schonheits-
pflege, Haarwéasser, Toilettenseifen; Computerhard- und -soft-
ware; elektrische und/oder elektronische Apparate und Instru-

mente (soweit in Klasse 9 enthalten); Gerate zur Aufzeichnung,



Ubertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder
elektronischen Daten; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten;
wissenschaftliche Apparate; Rechenmaschinen; CD’'s und
CD-ROM's; bespielte Videobander; Telekommunikationsapparate
und -instrumente, insbesondere Funktelefone und Mobiltelefone;
kodierte Karten; Datenkommunikationsapparate und -instrumente;
Mittel zum Speichern von Informationen, Daten, Bildern und Ton,
soweit in Klasse 9 enthalten; maschinenlesbare Medien; auf elek-
tronischen Speichermedien enthaltene Verdoffentlichungen; Video-
spiele; Mausunterlagen; Tastaturen; Brillen einschlief3lich Lese-
brillen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillengestelle; Kaleidoskope;
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte
oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten;
Schmuckwaren, Juwelierwaren; Gepackanhanger; Edelsteine; Uh-
ren und Zeitmessinstrumente; Papierwaren, einschliel3lich Papier,
Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16
enthalten; Druckereierzeugnisse einschlie3lich Bicher und Maga-
zine; Faltblatter, Prospekte, Eintrittskarten, Einladungskarten; Auf-
kleber, Abziehbilder; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir
Papier und Schreibwaren oder fur Haushaltszwecke; Schreibma-
schinen und Buroartikel, ausgenommen Mdobel; Lehr- und Unter-
richtsmittel, ausgenommen Apparate; Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist;
Kinstlerbedarfsartikel; Spielkarten; Lederwaren, einschlief3lich
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in
Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Son-
nenschirme; Spazierstocke; Rucksacke, Gepackbehaltnisse,
Geldborsen und Brieftaschen; Haushaltswaren und Glas, ein-
schlie3lich Haushalts- und Kichengegenstande und -behéltnisse
(nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kamme und Schwamme,

Blrsten, ausgenommen Pinsel; Putzzeug; Stahlspane; rohes oder



teilweise bearbeitetes Glas, mit Ausnahme von Bauglas; Glaswa-
ren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Isolier-
gefalRe; Getrankespender; Wasserflaschen; Eiskibel; Beklei-
dungssticke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Spiele, einschliel3-
lich elektrische und elektronische, soweit in Klasse 28 enthalten;
Spielzeug, einschlie3lich Stoff- und Gummitiere, Maskottchen,
Turn-, Fitness- und Sportgerate; Christbaumschmuck; Werbung;
Marketing; Verkaufsférderung von Waren und Leistungen Dritter
durch die Platzierung von Reklame und Werbedisplays in einer
elektronischen Site, auf die Uber Computernetze zugegriffen wer-
den kann; Beratung in Fragen der Geschéftsfiihrung, einschliel3-
lich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Online-Einzelhan-
delsdienstleistungen; Geschaftsfihrung, einschliel3lich Beratung in
demographischen Fragen; Unternehmensverwaltung; Biroarbei-
ten; Dienstleistungen in Bezug auf Computer, einschlie3lich In-
dexierung; Recherche und Abfrage von Informationen, Sites und
anderen Quellen; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldge-
schafte; Immobilienwesen; Dienstleistungen einer elektronischen
Borse, eines Finanzmaklers, eines Borsenmaklers, insbesondere
Ausgeben von Vermittlung und Verwaltung von bdérsennotierten
und nicht bérsennotierten Werten; Borsenkursnotierungen; Aus-
gabe von Kreditkarten; Informationsdienstleistungen in Bezug auf
das Finanz- und Versicherungswesen, die online tber eine Com-
puterdatenbank oder das Internet zur Verfiigung gestellt werden;
Bankdienstleistungen Uber Computer oder das Internet; Telekom-
munikation; Vermietung von Telefon-, Funk-, Funktelefon- und
Funkfaxapparaten; Datenkommunikation mittels Funk, Telekom-
munikation und Satellit; automatischer telefonischer Auskunfts-
dienst; Verteilung personlicher Telefonnummern; Erméglichung
des Zugangs zu einem globalen Computernetz zum Herunterladen

von Computersoftware, Computerprogrammen und Informationen;



E-Mail-Dienste; Bereitstellung von Mailbox-Diensten; Reise-
dienstleistungen; Leistungen einer Reiseagentur; Reservierungen
und Buchungen in Bezug auf Reisen und Unterkunft, alle online
bereitgestellt Uber eine Computerdatenbank oder das Internet;
Transportwesen; Auslieferung von Waren Uber den Postversand,
Postzustellung; Verpackung und Lagerung von Waren; Vermie-
tung von Kraftfahrzeugen; Unterhaltung, einschliel3lich Fernseh-
unterhaltung, Erziehung und Ausbildung, auch online bereitgestellt
Uber Computer, das Internet oder ein anderes elektronisches
Netzwerk; Online-Bereitstellen von elektronischen Publikationen;
Bereitstellung von Chat-Line-Diensten; Durchfiihrung von Online-
Wettbewerben und Wetten; Schulung und Information in Bezug
auf Informationstechnologie, Computer und Kommunikation;
sportliche und kulturelle Aktivitdten; Theater-, Musik-, Aktions-,
Spiel- und Tanzveranstaltungen; Film-, Ton-, Video- und Fernseh-
produktion; Veranstaltung von Konferenzen; Bereitstellung von
Unterrichtsmaterialien fir den Bereich Finanzwesen im Internet;
Vermietung von Filmen und Tonaufnahmen; Betrieb eines Fit-
nessstudios; Verarbeitung von Daten fur Dritte; technische und
Anwendungsberatung in Bezug auf Computer- und Datenverar-
beitungsprogramme; Internet-Dienste, namlich Bereitstellen, Auf-
bereiten und Anbieten von Informationen Uber das Medium Inter-
net, Betreiben und Anbieten von Interaktivitdtsmodulen im Inter-
net; Dienstleistungen eines Internet-Service-Providers, namlich
Erstellen von Programmen zur Ldsung branchenspezifischer
Probleme im Internet, Gestaltung und Design von Websites; Re-
cherche und Abfrage von Informationen fur Dritte aus Computer-
netzen; Gestaltung, Erstellung, Ubernahme von Hostfunktionen fiir
Dritte, Aktualisierung von Websites fur Dritte; technische Beratung
und technische Unterstitzung auf den Gebieten Gestaltung, Er-

stellung, Ubernahme von Hostfunktion, Pflege, Betrieb, Verwal-



tung, Werbung und Marketing von kommerziellen Online-Web-Si-
tes; Bereitstellung von Internet-Plattformen fir Echtzeit-Interaktion
mit anderen Computerbenutzern in Bezug auf Themen von allge-
meinem Interesse und zum Durchfiihren von Spielen; Erstellen
von Verzeichnissen fur Dritte als Hilfe bei der Ermittlung von Per-
sonen, Orten, Organisationen, Telefonnummern, Homepages und

E-Mail-Adressen; Erstellen von Computerprogrammen

wurde am 1. Juni 2001 Widerspruch erhoben aus der alteren Gemeinschafts-
marke 844 621

_sday,
e

-
-

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

Néahrgetranke und Nahrungsmittelergdnzungsstoffe; Obst- und
Gemiusesafte, Getranke und Mixgetranke, alles Getréanke;

Verpflegung von Gasten in Restaurants.



Nach Erhebung des Widerspruchs hat die Widersprechende insgesamt sieben
Antrage auf Gewahrung einer Frist zur Einreichung der Widerspruchsbegrindung
eingereicht, den letzten am 27. Februar 2003 mit der Bitte um Fristgewé&hrung bis
zum 1. Juni 2003. Alle Fristgesuche wurden damit begriindet, dass die aul3eramt-

lichen Vergleichsverhandlungen noch nicht abgeschlossen seien.

Mit Schriftsatz vom 26. Juni 2002 stellte die Markeninhaberin den Antrag, den Wi-
derspruch zurtickzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen. Die angegriffene Marke sei weder fur Lebensmittel eingetragen
noch fur Dienstleistungen, die einen Sachzusammenhang mit der Verpflegung von
Gasten aufwiesen. Fiir eine die Verwechslungsgefahr begriindende Ahnlichkeit
der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlten daher jegliche Anhalts-
punkte, insbesondere habe auch die Widersprechende dazu nichts vorgetragen.
Mit Schriftsatz vom 30. Mai 2003 wurde der Widerspruch zuriickgenommen. Die

Markeninhaberin hat den Kostenantrag aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 23. September 2003 hat die Markenstelle fir Klasse 38 des
Deutschen Patent- und Markenamts den Kostenantrag zurlckgewiesen. Zwar
konne die Kostenauferlegung gerechtfertigt sein, wenn ein Widerspruch eingelegt
werde, obwohl ersichtlich keine Marken- oder Warenahnlichkeit bestehe. Die an-
gegriffene Marke sei aber identisch in der Widerspruchsmarke enthalten, so dass

der Widerspruch nicht als von vornherein aussichtslos angesehen werden kdnne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Zur
Begriindung tragt sie vor, dass der Widerspruch wegen der offensichtlich fehlen-
den Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit von Anfang an aussichtslos und des-
halb rechtsmissbrauchlich gewesen sei. Die Markenstelle habe in ihrem Beschluss
grob fehlerhaft verkannt, dass mangels Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr unter keinem Gesichtspunkt in Be-

tracht komme.



Die Beschwerdeflhrerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben, der Beschwerdegegne-
rin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und die Riickzahlung

der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat sich in der Sache nicht geaul3ert.

Die nach 8§ 165 Abs. 4 a. F. MarkenG i. V. m. 8 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulas-
sige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Billigkeitsgriinde, die eine Kos-
tenauferlegung nach 8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG rechtfertigen kénnten, sind weder
fur das Verfahren vor dem Amt noch fur das Beschwerdeverfahren ersichtlich.

1. Im Verfahren vor dem Amt und im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren
gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst tragt.
Eine Auferlegung der Kosten kommt nur aus Grinden der Billigkeit in Betracht
(88 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Solche Billigkeitsgriinde sind ins-
besondere dann anzunehmen, wenn ein Verfahrensbeteiligter die Kosten schuld-
haft verursacht. Dies setzt regelmaRig voraus, dass das Verfahren betrieben wird,
obwohl ersichtlich keine oder nur sehr geringe Erfolgsaussichten bestehen (vgl.
BPatGE 1, 94, 96; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. 2003, §63 Rn.4, §71
Rn. 16 ff.; Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, 863 Rn.7 i.V.m. 8§71
Rn. 11).



1.1. Von einer kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation kann im
vorliegenden Verfahren nicht ausgegangen werden. Bei der Beurteilung der Wa-
ren- und Dienstleistungsahnlichkeit sind nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europaischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs alle fir das
Verhaltnis dieser Waren oder Dienstleistungen maf3geblichen Faktoren zu berick-
sichtigen. Dazu gehoren insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nut-
zung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergan-
zende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist die
Frage, ob die Waren und Dienstleistungen regelmaRig von denselben Unterneh-
men oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie in den
Vertriebsmodalitdten Beriihrungspunkte aufweisen (vgl. EUGH GRUR 2006, 582,
- VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Tz 13 - TOSCA BLU; GRUR 2001, 507, 508
- EVIAN/REVIAN). Nach diesen Kriterien kénnte z. B. Warenahnlichkeit bestehen
zwischen der im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Ware
.Getrankespender” und den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren ,Obst-
und Gemusesafte, Getrdnke und Mixgetranke”, so dass der Widerspruch nicht als

von vornherein aussichtslos angesehen werden kann.

1.2. Auch die fehlende Begrindung des Widerspruchs rechtfertigt die Annahme
eines rechtsmissbrauchlichen Verhaltens der Widersprechenden nicht.

1.2.1. Die Vorschriften zum markenrechtlichen Widerspruchsverfahren nach § 42
MarkenG i. V. m. 88 29 ff. MarkenV verpflichten den Widersprechenden nicht zur
Einreichung einer Widerspruchsbegrindung. Besteht eine solche Pflicht nicht,
kann in der fehlenden Begriindung auch kein Rechtsmissbrauch liegen. Dement-
sprechend hat der Bundesgerichtshof zur Frage der Deliktshaftung fir Prozess-
schaden festgestellt, dass bei Einleitung eines staatlichen, gesetzlich eingerichte-
ten und geregelten Verfahrens ein Rechtsmissbrauch nur dann angenommen
werden kann, wenn die Partei das Verfahren zur Schadigung der Gegenpartei
oder Dritter missbraucht (vgl. BGHZ 154, 269, 271 ff.). Fur solche sachfremde Er-

wagungen der Widersprechenden bietet das vorliegende Verfahren keine Anhalts-
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punkte, zumal es allgemeiner Ubung entspricht, nach Erhebung des Widerspruchs
zunachst eine aufReramtliche Einigung anzustreben und den Widerspruch erst

dann zu begriinden, wenn eine solche Einigung nicht erzielt werden kann.

1.2.2. Ebenso wenig lassen die mehrfachen Fristverlangerungsgesuche eine
Pflichtverletzung der Widersprechenden erkennen. Zwar haben die wiederholten
Antrage auf Verlangerung der Frist zum Nachreichen einer Widerspruchsbegriin-
dung das Verfahren verzégert. Denn solange eine Begriindung angekindigt und
die zur Begrindung gewahrte Frist nicht abgelaufen ist, kann die Markenstelle
nicht nach Lage der Akten entscheiden (8 19 Abs. 2 DPMAYV). In Verfahren mit
mehreren Beteiligten ist die Markenstelle aber nach § 18 Abs. 3 S. 2 DPMAV
gehalten, Fristverlangerungen nur dann zu gewahren, wenn das Einverstandnis
der Ubrigen Beteiligten glaubhaft gemacht wird. Da im vorliegenden Verfahren
eine solche Glaubhaftmachung nicht verlangt wurde, beruht die Verzégerung auf
einer fehlerhaften Verfahrensfiihrung der Markenstelle. Im Ubrigen hat auch die
Markeninhaberin nach ihrem Schriftsatz vom 26. Juni 2002 keine weiteren Einga-
ben gemacht, aus denen die Markenstelle hatte entnehmen kdnnen, dass die von
der Widersprechenden zur Begriindung der Fristgesuche angeftihrten aul3eramtli-
chen Verhandlungen abgebrochen worden waren.

2. Fur die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nach 8 71 Abs. 3
MarkenG besteht keine Veranlassung. Riuckzahlungsgriinde sind vor allem eine
fehlerhafte Sachbehandlung des Verfahrens, Verfahrensfehler oder Verstol3e ge-
gen die Verfahrensokonomie (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a. O., 8 71 Rn. 38 ff.; Stro-
bele/Hacker, a. a. O., 8 71 Rn. 32). Das Verfahren vor der Markenstelle ist zwar
insoweit fehlerhaft, als - wie oben ausgefuhrt - in Verfahren mit mehreren Betei-
ligten Fristverlangerungen nur gewéhrt werden durfen, wenn das Einverstandnis
der tbrigen Beteiligten glaubhaft gemacht wird (8 18 Abs. 3 S. 2 DPMAYV). Davon
abweichend hat die Markenstelle die von der Widersprechenden beantragte Frist
zum Nachreichen der Widerspruchsbegriindung mehrfach verlangert, ohne eine

entsprechende Glaubhaftmachung zu verlangen. Dieser Verfahrensverstol ist
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aber nicht ursachlich fur die angefochtene Entscheidung. Die Gewahrung der
Fristverlangerung steht in keinem sachlichen Zusammenhang mit der angefochte-
nen Kostenentscheidung, so dass die Markeninhaberin die Beschwerde auch bei

ordnungsgemalfer Verfahrensfiihrung hatte einlegen missen.

gez.

Unterschriften



