BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 75/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 304 17 908

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter
Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 28 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 wird aufgeho-
ben, soweit hierin eine Loschung der Marke 304 17 908 angeord-
net wurde.

2. Unter Zurickweisung der Anschlussbeschwerde der Widerspre-
chenden wird ihr Widerspruch gegen die vorgenannte Marke ins-
gesamt zurickgewiesen.

3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Wider-
sprechenden die Kosten aufzuerlegen, wird zurtickgewiesen.

4. Der Gegenstandswert wird auf ... € festgesetzt.

Grinde

Die Widersprechende hat gegen die am 26. Marz 2004 veroffentlichte Eintragung
der am 26. Marz 2004 angemeldeten, nach einer Teilldéschung noch fir

Handbetriebene Werkzeuge und Geréte, soweit in Klasse 8 geho-
rend; Handwerkzeuge, namlich Hacken, Hammer, Kratzer, Lochei-
sen (Stanzstempel), Lochzangen, Messer, ausgenommen fir Be-
stecke, Rechen, Sagen, Schaber, Schaufeln, Scheren, Schneid-



werkzeuge; Kinderfahrzeuge, namlich Dreirader, Hanger, Wa-
gen 15

Musikinstrumente; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Stroh und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 gehdrend, aus-
genommen Halbfertig- und Fertigteile aus Holz, Mineralewerkstof-
fen und holzartigen oder holzahnlichen Verbundwerkstoffen fir
den Innenausbau und Mdébelbau, insbesondere Kiichenarbeitsplat-
ten und Fensterbénke; Waren aus Kunststoffen und deren Ersatz-
stoffen, soweit in Klasse 20 gehérend, ausgenommen Halb-fertig-
und Fertigteile aus Kunststoff flir den Innenausbau und Mdbelbau,
insbesondere Kichenarbeitsplatten und Fensterbanke; Bambusar-
tikel, soweit in Klasse 20 gehotrend; Betten (Mobel); Bettzeug
(ausgenommen Bettwasche); Dekorationsartikel, nicht aus texti-
lem Material, soweit in Klasse 20 enthalten; Dosen, Kasten oder
Kisten aus Holz oder Kunststoff; Garderoben und Garderoben-
stander; Kinderlaufstélle; Kissen; Kleiderblgel; Liegen; Mobel;
Rahmen aus Holz und Kunststoff; Regale; Schranke; Stuhle; Ti-
sche;

Baukéasten (Spielwaren); Geschicklichkeitsspiele; Gesellschafts-
spiele; Kinderfahrzeuge, namlich Roller; Modelle fir Spielzwecke;
Pluschspielzeug; Puppen; Puppenhauser; Puppenkleider; Pup-
penstuben; Sandspielartikel und -formen; Spiel- und Sportartikel,
namlich die Motorik schulende Gegenstande, soweit in Klasse 28
enthalten; Spielballe; Spiele; Spielmittel, die die Sinneswahrneh-
mung schulen, soweit in Klasse 28 enthalten, ausgenommen
Spielmittel fir medizinische Zwecke; Spieltische und -platten;
Spielzeug; Sportschlager; Turn- und Gymnastikgerate

geschitzten Marke Nr. 304 17 908

Primus




Widerspruch eingelegt aus ihrer am 3. April 2003 angemeldeten und seit
7. Juli 2003 nach einer Teilldschung noch fir

Tdren, Zargen und Turelemente (nicht aus Metall), soweit in Klas-
se 19 enthalten

eingetragenen Marke Nr. 303 17 713
Primus.

Die Markenstelle fur Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
Beschluss vom 13. Dezember 2007 unter Zurickweisung des Widerspruchs im
Ubrigen die teilweise Loschung der angegriffenen Marke fir die Waren ,Betten
(Mobel); Kasten oder Kisten aus Holz oder Kunststoff; Liegen; Moébel, Regale;
Schrénke; Stiuhle; Tische; Spieltische” angeordnet. Angesichts normaler Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentitat bestehe
namlich hinsichtlich der vorgenannten Waren eine Verwechslungsgefahr. Auch
wenn sich Waren aus verschiedenen Klassen gegenlberstiinden, seien diese mit
den Waren der Widerspruchsmarke kollisionsbegriindend ahnlich, weil es sich um
Waren aus identischem Material und mit demselben Verwendungszweck, namlich
zur Inneneinrichtung von Wohnungen, handele, die Herkunftsorte (wie etwa
Schreinerwerkstatten) identisch sein kdnnten und zudem auch die Vertriebswege
(Baumarkte, Einrichtungshauser) tUbereinstimmten; dartber hinaus seien zahlrei-
che Mobel mit Taren ausgestattet, so dass einander erganzende Produkte gegen-
uberstiinden. Diese Ubereinstimmungen seien aber hinsichtlich der librigen Waren
nicht vorhanden, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin sowie
die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet eine die Verwechslungsgefahr
begriindende Warenahnlichkeit, weil die jeweils beanspruchten Waren verschiede-
ne Fertigungsstufen betréfen. Die Markeninhaberin vertreibe von Dritten herge-
stellte Endprodukte, wahrend die Widersprechende lediglich Rohmaterialien fir
die Endfertigung herstelle und vertreibe.



Die Markeninhaberin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 28 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 aufzuheben,
soweit er die Loschung der Marke Nr. 304 17 908 fir die Waren
.Betten (Mobel); Kasten oder Kisten aus Holz oder Kunststoff; Lie-
gen; Mobel; Regale; Schranke; Stuhle; Tische; Spieltische verfugt;

2. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen, hilfsweise im Umfang der im Beschluss vom 13. Dezem-
ber 2007 festgestellten Warenungleichartigkeiten;

3. den Gegenstandswertswert auf ... € festzusetzen;

4. die Anschlussbeschwerde zuriickzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

1. die Beschwerde zuriickzuweisen;

2. den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 28 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 insoweit auf-
zuheben, als der Widerspruch wegen der Waren ,Waren aus Holz,
Kork, Rohr, Binsen, Weide, Stroh und deren Ersatzstoffen, soweit
in Klasse 20 gehdrend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile
aus Holz, Mineralewerkstoffen und holzartigen oder holzéhnlichen
Verbundwerkstoffen fir den Innenausbau und Mdobelbau, insbe-
sondere Kuichenarbeitsplatten und Fensterbanke; Waren aus
Kunststoffen und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 geho-
rend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile aus Kunststoff fur
den Innenausbau und Mdébelbau, insbesondere Kiichenarbeitsplat-
ten und Fensterbanke; Bambusartikel, soweit in Klasse 20 geho-
rend” zurtickgewiesen wurde, und in diesem Umfang die Marke
Nr. 304 17 908 ebenfalls zu lI6schen.



Sie halt die angegriffene Entscheidung, soweit sie die Loschung der angegriffenen
Marke ausgesprochen hat, fur zutreffend und meint dartber hinaus, dass diese
auch fur die mit der Anschlussbeschwerde begehrten Waren zu I6schen sei, well
hierunter auch fertige Mobelstiicke fielen, welche von dem Ausschlussvermerk
nicht ausgenommen seien; diese Waren seien daher ebenso wie die Einzelwaren
.M0obel* aufgrund des Widerspruchs zu léschen.

Ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mindlichen Verhandlung hat die Inhabe-
rin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 15. Juli 2008 zurickgenommen.

A. Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, wahrend die Anschlussbe-
schwerde zurtckzuweisen ist. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann
eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach 8§ 43 Abs. 2 Satz 2,
8§42 Abs. 2 Nr. 1, 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG namlich insgesamt nicht festgestellt
werden.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritatsalteren
Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu Iéschen, wenn zwischen beiden
Zeichen wegen Zeichenidentitat oder -ahnlichkeit und Warenidentitat oder -ahn-
lichkeit unter Bertcksichtigung der Kennzeichnungskraft des élteren Zeichens die
Gefahr von Verwechslungen einschliel3lich der Gefahr, dass die Marken miteinan-
der gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtspre-
chung des Europaischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten
miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Kompo-
nente durch den grol3eren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden
kann (st. Rspr.; vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR
1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der
Schutz der alteren Marke ist dabei aber auf die Falle zu beschrénken, in denen die
Benutzung eines identischen oder ahnlichen Zeichens durch einen Dritten die
Funktionen der alteren Marke, inshesondere ihre Hauptfunktion zur Gewahrleis-
tung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegentiber den Verbrauchern,
beeintrachtigt oder beeintréachtigen konnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.



[Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-
Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsatzen ist selbst unter Annahme einer klanglichen Zeichen-
identitat eine Verwechslungsgefahr auszuschliel3en, weil die Widerspruchsmarke
nur Uber eine auRRerst geringe Kennzeichnungskraft verfigt und, was angesichts
der Kennzeichenschwache der Widerspruchsmarke fur die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr aber erforderlich wéare, die jeweils beanspruchten Waren nicht
identisch sind.

a) Entgegen der Ansicht der Markenstelle und der Widersprechenden kann der
Widerspruchsmarke nur eine aul3erst geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt
werden.

aa) Eine Marke verfugt Gber Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Wa-
ren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen worden ist, als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder
Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EUGH
MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22]
- Lloyd/Loints); fur die Bestimmung des Grades ist dabei maf3geblich, inwieweit
sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihrer ggf. durch Benut-
zung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung ein-
zupragen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl.
Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., 8 14 Rn. 320). Diese Eignung ist zu vernei-
nen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschitzten Waren oder Dienstleis-
tungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten
Sinngehalt aufweist oder zahlreiche identische oder ahnliche Drittmarken zum
malf3geblichen Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Benutzung
sind (zum Erfordernis einer Benutzung der zur Kennzeichenschwache fuhrenden
Drittzeichen vgl. BGH GRUR 1967, 246, 248 - Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162
- CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 898, 899
- defacto), so dass der Verkehr wegen des Nebeneinanders dieser Marken sorg-
faltiger auf etwaige Unterschiede achtet (vgl. Strobele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl. 2006, 8 9 Rn. 199 m. w. N.).



Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu
bestimmen (so ausdriicklich EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/
Loints). Auf den bloRen Umstand ihrer Eintragung kann dabei nicht allein abge-
stellt werden, weil aus der Eintragung einer Marke lediglich auf den geringstmdgli-
chen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen
wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht gepruft, und zum an-
deren ist die Prufung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prifung
Ruckschlisse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswort-
laut (vgl. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmald beschrankt (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, 8 9 Rn. 185). Ob die Marke uber
eine diesen sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgehende
Kennzeichnungskraft verfugt, bedarf damit im Widerspruchsverfahren der erstma-
ligen gesonderten Feststellung. Zwar unterliegen die hierfir erforderlichen Ermitt-
lungen grundsatzlich der Amtsermittlung (88 59, 73 MarkenG), soweit Feststellun-
gen hierzu aber von Amts wegen - vor allem im Hinblick auf den summarischen
Charakter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens - nicht getroffen werden
kénnen, obliegt es dem Inhaber der Widerspruchsmarke, die entsprechenden Um-
stande fiur den von ihm geltend gemachten, das aus der Eintragung vermittelte
Mindestmal3 Gbersteigenden Grad an Kennzeichnungskratft - gleich ob er eine nor-
male oder gar eine erhthte Kennzeichnungskraft behauptet (fir letzteres ergibt
sich dies ausdrucklich bereits aus EUGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/
Loints) - darzulegen und im Falle des Bestreitens des Inhabers der angegriffenen
Marke auch nachzuweisen. Hierflr sprechen ferner die allgemeinen Beweislastre-
geln, die - soweit eine Amtsermittlung an ihre Grenzen st63t - auch im Wider-
spruchs- und Beschwerdeverfahren heranzuziehen sind. Danach hat derjenige,
der das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu seinen Gunsten geltend macht,
alle Voraussetzungen, die fur die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erfillt sein
missen, darzulegen und im Falle des zulassigen Bestreitens durch den Inhaber
der angegriffenen Marke auch nachzuweisen; da zu diesen Voraussetzungen aber
nach den obigen Ausfihrungen die Kennzeichnungskraft als einer der wesentli-
chen Faktoren der Verwechslungsgefahr gehdrt, ist nach allgemeinen Beweislast-
regeln somit der Inhaber der Widerspruchsmarke mit der Darlegung und dem Be-
weis ihres Vorhandenseins belastet, soweit Amtsermittlungen hierzu nicht méglich
sind.



Diese Beweislastregel ist somit auch anzuwenden, wenn Anzeichen dafir erkenn-
bar sind oder vom Inhaber der angegriffenen Marke behauptet werden, denen zu-
folge die Kennzeichnungskraft durch Drittmarken geschwécht ist. Hierflr reicht in-
diziell bereits die Eintragung solcher Drittzeichen, auf deren Feststellung sich die
Amtsermittlung in der Regel wegen ihrer beschréankten Méglichkeiten bei der Er-
mittlung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beschranken muss,
aus, insbesondere wenn deren Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen ist. Nach
den oben dargelegten Beweislastregeln obliegt es daher bei solchen Indizien dem
Inhaber der Widerspruchsmarke, sofern er weiterhin eine normale oder erhéhte
Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet méchte, darzulegen und im Falle
des Bestreitens seiner Darlegungen durch den Inhaber der angegriffenen Marke
auch nachzuweisen, dass diese Drittzeichen nicht zu einer Schwachung seiner
Marke fuhren, etwa weil sie nicht oder nicht mehr benutzt werden. Soweit die zum
Warenzeichengesetz ergangenen Entscheidungen (vgl. BGH GRUR 1955, 579,
582 - Sunpearl I; GRUR 1957, 287, 290 - Plastikummannchen; GRUR 1957, 125,
127 - Troika/Dreika; GRUR 1958, 604, 605 - Wella-Perla) demgegentber in einem
solchen Fall den Inhaber der angegriffenen Marke als darlegungs- und beweisbe-
lastet fur eine Kennzeichenschwéche der alteren Marke ansahen, kann an diesen
Entscheidungen wegen ihrer Unvereinbarkeit mit den anerkannten allgemeinen
Beweislastregeln nicht festgehalten werden.

bb) Nach diesen Vorgaben kommt dem Markenwort ,Primus*” in der Widerspruchs-
marke nur eine geringste originare Kennzeichnungskraft zu, weil sie in Form einer
Werbeanpreisung die beanspruchten Waren beschreibt und der Verkehr kaum
Veranlassung hat, sie tber die blo3e Anpreisung hinaus (auch) als Hinweis auf die
Herkunft der beanspruchten Waren zu sehen.

Der Begriff Primus mag zwar ,veraltet* sein (vgl. Duden - Deutsches Universal-
worterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort ,Primus®), ist aber im-
mer noch gelaufig und auch gréfl3eren Teilen der angesprochenen Verkehrskrei-
sen als lateinisches Wort fir ,erster* (vgl. http://www.albertmartin.de/latein/?g=
primus&con=0) bekannt. Damit werden weite Teile des Verkehrs die Wider-
spruchsmarke (ebenso wie die angegriffene Marke) aber nur als schlichten anprei-
senden Hinweis darauf verstehen, dass diese Waren nach Ansicht ihres Anbieters
das (angeblich) Beste auf dem jeweiligen Markt darstellen. Gegenuber dieser la-
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teinisierenden Werbeanpreisung tritt die Bedeutung der gegenlberstehenden
Kennzeichnungen als Marke, fur deren Schutz allein der Hinweis auf die Herkunft
der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unter-
nehmen konstituierend ist (vgl. EUGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] — Philips/
Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230
[Rz. 27] - BiolD), deutlich zuriick. Bereits dies fuhrt dazu, dass der Widerspruchs-
marke von Haus aus ein allenfalls am untersten Rand liegender Grad an Kenn-
zeichnungskraft zugebilligt werden kann.

Die Kennzeichenschwéche ist zudem auch daraus herzuleiten, dass der Begriff in
zahlreichen Drittmarken vorkommt. Nach einer vom Senat durchgefiuihrten Recher-
che ist er ndmlich Bestandteil von 161 nationalen, 38 Gemeinschafts- und 30 inter-
nationalen Marken, was ungeachtet der tatsachlichen Benutzung, deren Fehlen
von der Widersprechenden zu beweisen ware, indiziell fir eine origindre Schwa-
chung spricht. Dies bedarf allerdings wegen der sich schon aus dem Markenbe-
griff unmittelbar ergebenden Kennzeichenschwéche vorliegend keiner weiteren
Vertiefung.

b) Angesichts der auf3erst geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
kame eine Verwechslungsgefahr nach der oben genannten Wechselwirkungstheo-
rie allenfalls bei Zeichen- und Warenidentitat in Betracht. Eine solche Konstellation
ist hier aber nicht gegeben, weil trotz der zumindest in klanglicher Hinsicht ersicht-
lichen Markenidentitat auf jeden Fall eine Warenidentitat nicht festzustellen ist.

aa) Die Ahnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist
nach standiger Rechtsprechung unter Beriicksichtigung aller erheblichen Faktoren
zu ermitteln, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehéren insbe-
sondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte oder
Leistungen (vgl. EUGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben kénnen
auch ihre regelmafiige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart
sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Beriicksichtigung finden (vgl. Strébele/
Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, 8 9 Rn. 44 m. w. N.). Abzustellen ist dabei
vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistun-
gen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Wa-
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ren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen,
der Schluss aufdrangt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder
von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH
GRUR Int 1994, 614 [Rz. 16] - Ideal Standard Il; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29]
- Canon).

bb) Nach diesen Grundsatzen lasst sich eine Warenidentitat, bei der allein noch
eine Verwechslungsgefahr angenommen werden kénnte, nicht ermitteln.

Da die Widersprechende nur Waren aus Klasse 19 beansprucht, ist davon auszu-
gehen, dass nur zum Weiterbau verwendbare Baumaterialien geschuitzt sind, es
sich bei den Waren der Widersprechenden also nicht um Fertigprodukte handelt,
sondern um solche, welche zwingend einer Weiterverarbeitung bedurfen. Damit
umfasst das Warenverzeichnis zwar auch Tlren, Zargen und Turelemente, welche
etwa in einem Baumarkt sich (auch) an Endverbraucher richten. In Baumarkten
werden aber Ublicherweise keine fertigen Mdbel verkauft, auf welche wiederum
das Warenverzeichnis der Inhaberin der angegriffenen Marke beschrankt ist, wel-
ches keine Vorprodukte enthélt. Zwar werden Mébel (z. B. bei der Fa. lkea) auch
in nicht zusammengebauter Form vertrieben, dort finden sich die Vorprodukte aber
nicht einzeln erhaltlich, sondern immer nur als Teil des geschlossen vertriebenen
Gesamtpakets, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Fa. Ikea Einzeltei-
le geringeren Umfangs (wie einzelne Schrauben oder Holzteile) allenfalls im Rah-
men der Gewahrleistung abgibt, wobei auch hier der Regelfall darin zu sehen ist,
dass der Kunde bei beschadigten Einzelteilen das Gesamtpaket gegen ein neues
austauscht.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle vermag der Senat damit keine gemeinsa-
men Vertriebsorte zu erkennen. Damit entféllt das Argument, es handele sich bei
den beiderseits beanspruchten Waren um einander ergdnzende Produkte, da - in-
sofern anders als bei Videokameras und Batterien, die Gegenstand der entspre-
chenden Feststellung des EuGH in der oben zitierten Canon-Entscheidung wa-
ren - die hier beanspruchten Waren sich an unterschiedliche Abnehmer richten
und in der Regel nicht an gemeinsamen Vertriebsstatten erhaltlich sind.
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Soweit die Vorprodukte der Widersprechenden Uber Gro3markte erhaltlich sind,
handelt es sich zudem auch um unterschiedliche Abnehmerkreise, da Gromarkte
sich an den Fachverkehr (etwa Schreiner) richten, nicht aber an Endverbraucher.
Auch Schreinereien bieten in der Regel keine fertigen Mébel an, sondern sind ja
gerade darauf spezialisiert, nach Kundenwunsch Mébel erst herzustellen.

Dass die jeweiligen Waren aus identischem Material sein kénnen, spielt dann aber
keine entscheidende Rolle mehr. Auch der von der Markenstelle angenommene
angeblich gemeinsame Verwendungszweck, namlich zur Inneneinrichtung, ist
nicht entscheidend, da er viel zu allgemein ist (zur Inneneinrichtung zéhlen auch
Tapeten, Teppiche, Handtlcher, Bilder und sonstige Accessoires) und deshalb fir
sich genommen noch keine Warenidentitat begrinden kann.

Insgesamt kann damit dahinstehen, in welchem Grad die jeweils beanspruchten
Waren zueinander &hnlich sind (wobei Vieles fir eine eher entfernte Warenahn-
lichkeit spricht), jedenfalls sind Anhaltspunkte dafir, die unter beiden Marken ver-
triebenen Produkte seien identisch, nicht erkennbar. Da aber angesichts der
Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke selbst im Bereich der Marken-
identitat nur unter dieser Voraussetzung eine Verwechslungsgefahr angenommen
werden konnte, ist der Widerspruch der Widersprechenden insgesamt nicht be-
grindet.

3. Da somit die Voraussetzungen fur die Léschung der angegriffenen Marke we-
gen Verwechslungsgefahr mit der alteren Marke weder in Bezug auf die Waren,
fur welche die Markenstelle die teilweise Loschung der angegriffenen Marke ange-
ordnet hat, noch hinsichtlich der mit der Anschlussbeschwerde der Widerspre-
chenden angegriffenen Waren bestehen, war auf die Beschwerde der Inhaberin
der angegriffenen Marke der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuhe-
ben und unter Zuriickweisung der Anschlussbeschwerde der Widersprechenden
der Widerspruch insgesamt zurickzuweisen.

B. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die
Kosten aufzuerlegen, ist unbegrtindet.
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Nach 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kdnnen einem Beteiligten die Verfahrenskosten
nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund be-
steht dabei nur, wenn besondere Umstande eine Abweichung von der gesetzge-
berischen Grundentscheidung des 8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die
Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Solche be-
sonderen Umstande sind vorliegend aber weder von der Markeninhaberin vorge-
bracht worden noch anderweitig ersichtlich.

Die fur eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstédnde liegen dabei nicht
schon dann vor, wenn ein Rechtsmittel keinen Erfolg hat (vgl. BGH GRUR 1972,
600, 601 — Lewapur). Eine Kostenauferlegung kommt vielmehr nur in Betracht, so-
fern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstof3t, etwa in-
dem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsatzen
aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erléschen des
Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 — Valsette/Garsette).
Hierbei ist allerdings Zuriickhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch
fur Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht
durch eine ruckblickende Aussichtenprifung zu weit relativiert werden darf (so
zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., 8 71 Rn. 16), zumal es dem grundgesetz-
lich verblrgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4
Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsétze zur
erneuten gerichtlichen Uberprifung zu stellen. Ein VerstoR gegen prozessuale
Sorgfaltspflichten liegt daher auch bei einer nach bisherigen Rechtsgrundsatzen
aussichtslosen Beschwerde oder Verteidigung der angegriffenen Marke nur vor,
wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrens-
fremde Ziele wie Verzdgerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegen-
seite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O.).

Solche Grinde fir eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden nach 8§ 71
Abs. 1 Satz 1 MarkenG hat aber die Inhaberin der angegriffenen Marke weder vor-
getragen noch sind sie anderweitig ersichtlich. Daher hat es dabei zu verbleiben,
dass beide Beteiligte ihre jeweiligen aulRergerichtlichen Kosten selbst zu tragen
haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).
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C. Die Festsetzung des Gegenstands-wertes beruht auf § 23 Abs. 2 und 3 Satz 2,
§ 33 Abs. 1 und 8 RVG.

Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen festzusetzen, wobei
nach standiger Rechtsprechung hierfir das wirtschaftliche Interesse des Inhabers
der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung der Marke maf3geblich ist (vgl.
BGH Mitt 2006, 282). In Widerspruchsverfahren belauft sich bei fehlenden ander-
weitigen Anhaltspunkte der Regelwert dabei auf ... € (vgl. BGH GRUR 2006,
704 - Markenwert = Mitt 2006, 282 - Gegenvorstellung); soweit der 25. Senat des
BPatG (vgl. BPatG GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Be-
schwerdeverfahren) einen Wert in Hoéhe von (nur) ... € flr ausreichend erach-
tet, vermag der erkennende Senat dem nicht zu folgen, weil es entgegen der dort
vertretenen Ansicht nicht um die Frage einer ,Erh6éhung des bisher im Normalfall
regelmaRig festgesetzten Wertes" geht, sondern um die Bestimmung des ange-
messenen Wertes zum Zeitpunkt der Gegenstandswertbestimmung; ein Wert von
(nur) ... € wirde aber unabhangig von der Richtigkeit friherer Einschatzun-
gen des Regelwertes der tatsadchlichen Bedeutung eingetragener Marken im Wirt-
schaftsleben nicht gerecht.

Die Entscheidung Uber die Festsetzung des Gegenstandswertes, welche der Se-
nat vorliegend trotz § 33 Abs. 8 Satz 1 RVG in voller Besetzung treffen konnte,

weil sie mit der Hauptsacheentscheidung verbunden ist, ist unanfechtbar (8 33
Abs. 4 Satz 3 RVG).

Dr. Albrecht Dr. van Raden Schwarz
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