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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 305 37 551

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. November 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 19. Juli 2011 wird aufgehoben.

Grinde

Gegen die fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 39 eingetra-
gene Wort-Bildmarke 30537551

BVG MetrolLinien

war Widerspruch erhoben worden aus der prioritatsalteren, fir Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 21, 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45 eingetragenen Wort-/Bildmarke 30348717



METRO

Mit Beschluss vom 23. August 2006 hatte die Markenstelle fur Klasse 39 des

Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurickgewiesen.

Im Erinnerungsverfahren hat die Inhaberin der jingeren Marke im Juli 2010 die
Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende und Erinnerungsfuh-
rerin hat am 24. Juni 2011 mitgeteilt, dass sich die Parteien wie aus der anliegen-
den Vereinbarung ersichtlich geeinigt hatten und sie selbst die Vereinbarung nach
Erhalt der Originale gegenzeichnen werde. Das per Telefax Gibermittelte Vertrags-
dokument datiert vom 23. Juni 2011 und I&sst die Unterschrift des Verfahrensbe-
vollmachtigten der Inhaberin der jingeren Marke erkennen. Der Vertragstext ent-

halt keine Regelung zur Verteilung der Verfahrenskosten.

Ohne auf diese an sie am 4. Juli 2011 versandten Dokumente einzugehen, hat die
Inhaberin der jingeren Marke mit Schriftsatz vom 6. Juli 2011, der der Widerspre-
chenden mit Schreiben von Donnerstag, dem 14. Juli 2011 tUbersandt worden ist,
die Markenstelle um eine Entscheidung der Sache gebeten und moniert, ein von
der Widersprechenden unterzeichneter Vergleich existiere bis heute nicht.

Daraufhin hat die Markenstelle mit Beschluss von Dienstag, den 19. Juli 2011 die
Erinnerung zurickgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfah-
rens auferlegt. Diese Kostenentscheidung, so die Markenstelle, entspreche der
Billigkeit, da die Widersprechende auf die zuléssig erhobene Einrede der Nichtbe-
nutzung hin den Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaub-

haftmachung der Benutzung weiterverfolgt habe.



Einen Tag spater hat die Widersprechende, die ihren Widerspruch inzwischen zu-
rickgenommen hat, der Markenstelle die von beiden Parteien unterzeichnete Ei-

nigungsvereinbarung tbersandt. Diese tragt das Datum des 23. Juni 2011.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende gegen die Entscheidung
der Markenstelle, ihr vom Regelfall des 8 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG abweichend

samtliche Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2011 aufzuheben.

Die Markeninhaberin hat in der Beschwerdeinstanz bislang keinen Antrag gestellt.

Die gem. 8 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat auch in der Sache
Erfolg. Einer Aufrechterhaltung der angefochtenen Kostenentscheidung steht die
zwischen den Parteien getroffene Einigungsvereinbarung vom 23. Juni 2011 ent-
gegen. Zur Uberzeugung des Senats haben auch am 19. Juli 2011 die Voraus-

setzungen zum Erlass der angefochtenen Kostenentscheidung nicht vorgelegen.

Eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und
Markenamts mit der Beschwerde ist statthaft. § 99 Abs. 1 ZPO ist insoweit nicht
anwendbar (vgl. Kirschnek, Strébele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rn. 9 zu
§ 71; Kirchner Mitt. 1968, 147 ff. m. w. N.; BPatGE 10, 311, 312; 12, 193, 195).

Das Gesetz geht davon aus, dass — unabhangig vom Ausgang des Verfahrens —

grundsatzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst tragt, 8§ 63



Abs. 1 S. 3 MarkenG (vgl. Kirschneck, Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl.,
Rn. 3 zu 8§ 63.). Abweichungen von diesem Grundsatz konnen aus Billigkeitsgriin-

den geboten sein, § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG, sind hier jedoch nicht veranlasst.

Fur die Aufrechterhaltung einer Kostenentscheidung in der Beschwerdeinstanz
fehlt das Rechtsschutzbedurfnis, sofern, wie hier, die Parteien untereinander be-
reits eine die Kostenfrage umfassende Einigung in der Sache getroffen haben. Mit
der Einigungsvereinbarung vom 23. Juni 2011 hat die Widersprechende eine in-
zwischen von beiden Parteien unterzeichnete Privaturkunde i. S. d. § 416 ZPO
i. V. m. 8§ 82 MarkenG vorgelegt, die - ungeachtet des Zeitpunktes ihrer Entste-
hung - zwischen den Vertragspartnern die Vermutung der Richtigkeit und Voll-
standigkeit begrindet (vgl. BGH WM 1987, 938 - 939; BGH NJR 2002, 3164; KG
OLGZ 77, 487; Schlesw NZM 2002, 176). In dieser Vereinbarung haben die Par-
teien zur Erledigung dieses Verfahrens abschlieRende Regelungen getroffen. Da
die Vereinbarung keine gesonderte Bestimmung zur Verteilung der Verfahrens-
kosten enthélt, ist sie gem. 88 133, 157 BGB nach dem objektiven Empfangerhori-
zont dahingehend auszulegen, dass es nach dem Willen der Parteien bei dem
Grundsatz verbleiben sollte, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten
selbst tragt, 8 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG. Diese Auslegung entspricht der Vorschrift
des 8 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG, nach welcher diese Art der Kostenteilung zur An-
wendung kommt, soweit eine Bestimmung Uber die Kosten nicht getroffen wird.
Einer zusatzlichen, von diesem Grundsatz abweichenden Kostenentscheidung
bedarf es nicht. Schon aus diesem Grunde ist die angefochtene Entscheidung

aufzuheben.

DarlUber hinaus hat es bereits am 19. Juli 2011 nicht der Billigkeit entsprochen, der
Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Denn zu diesem
Zeitpunkt hat die Widersprechende nicht mit dem Erlass einer verfahrensbeen-
denden Entscheidung durch die Markenstelle rechnen missen. Und es entspricht
nicht der Billigkeit, einer Partei die gesamten Verfahrenskosten mit der Begrin-

dung aufzuerlegen, diese habe auf eine zulassige Einrede der Nichtbenutzung



ihren Widerspruch ohne ernsthaften Versuch einer Glaubhaftmachung der Be-
nutzung ihrer Marke weiterverfolgt (vgl. hierzu Knoll, Strébele/Hacker, MarkenG,
9. Aufl. Rn. 15 zu §71; BPatG MA 1975, 331, 332; MA 1976, 500 f.; BPatG
Mitt. 1981, 43; BPatGE 22, 211, 212 f; 29, 44, 47; 38, 102, 104 f. - bonjour; BPatG
GRUR 1996, 981, 982 — ESTAVITAL; (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur;
GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224, 227), sofern aus
Sicht der Widersprechenden Einigungsverhandlungen bereits erfolgreich beendet

sind.

Nachdem der Verfahrensbevollméchtigte der Inhaberin der jingeren Marke im
Juni 2011 die Einigungsvereinbarung unterzeichnet und die Widersprechende
dieses Dokument per Telefax der Markenstelle mit dem Hinweis auf eine entspre-
chende Einigung beider Parteien Ubermittelt hatte, hat fir den Erlass einer
Kostenentscheidung aus Sicht der Widersprechenden kein Anlass mehr bestan-
den. Denn der im Text dieser Vereinbarung geédul3erte, Ubereinstimmende Partei-
wille hat, wie ausgefuhrt, einer der Regelung des 8§ 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG ent-
sprechenden Kostenteilung entsprochen. Dass die Markenstelle gleichwohl noch
eine Entscheidung in der Sache treffen kénnte, hat die Widersprechende nach
Aktenlage frihestens in Erwéagung ziehen muissen, als sie den Schriftsatz der Ge-
genseite vom 6. Juli 2011 zusammen mit dem Anschreiben der Markenstelle von
Donnerstag, den 14.Juli 2011 erhalten hat. Vor Erlass der angefochtenen
Kostenentscheidung am folgenden Dienstag, den 19. Juli 2011 hat sie unter Be-
rucksichtigung der tblichen Postlaufzeiten jedoch keine Gelegenheit erhalten, sich
zur Sache zu auf3ern. Rechtliches Gehér zu diesem Begehren der Gegenseite und
der Frage einer Einigung hatte ihr indes gewahrt werden mussen, Art. 103 Abs. 1
GG, 8§59 Abs. 2 MarkenG. Das Begehren der Gegenseite nach einer Entschei-
dung der Markenstelle hat die Widersprechende nach Aktenlage Uberraschen
mussen, denn der Verfahrensbevollmachtigte der Inhaberin der jingeren Marke
hatte die Einigungsvereinbarung zu diesem Zeitpunkt bereits unterzeichnet; und
nach dem Vortrag der Widersprechenden waren sich die Parteien mindlich bereits

einig geworden. Moéglicherweise war auch die vom 23. Juni 2011 datierende Eini-



gungsvereinbarung bereits von beiden Parteien unterzeichnet, als der Widerspre-
chenden der Schriftsatz der Gegenseite vom 6. Juli 2011 zugegangen ist. Die
Frage einer Einigung hatte die Markenstelle vor Erlass einer verfahrensbeenden-
den Entscheidung mit negativer Kostenfolge fir die Widersprechende klaren mus-

sen.

Hinzu kommt, dass es die Markenstelle der Widersprechenden durch ihre Ent-
scheidung vom 19. Juli 2011 auch verwehrt hat, nach erfolgversprechend bis zur
Unterschriftsreife gefihrten Einigungsverhandlungen im Rahmen eines ab-
schlieBenden Sachvortrags ggf. weitere Benutzungsunterlagen vorzulegen. Dies
ware auch unter Wahrung der in Benutzungsfragen gebotenen Neutralitatspflicht
der Markenstelle leicht dadurch mdglich gewesen, dass sie beispielsweise den
Schriftsatz vom 6. Juli 2011 der Widersprechenden ,mit Gelegenheit zur ab-
schlieBenden Stellungnahme bis zum...." Gbersandt und die selbst gesetzte Frist

eingehalten hatte.

Angesichts dessen kann dahinstehen, ob der Widersprechenden am 19. Juli 2011
auch deshalb kein Verstol3 gegen die ihr obliegende prozessuale Sorgfaltspflicht
vorzuwerfen gewesen ist, weil sie bereits zusammen mit der im April 2006 ver-
fassten Widerspruchsbegriindung Belege zur Akte gereicht hat, die zumindest
teilweise den hier maf3geblichen Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenG von November 2006 bis November 2011 betreffen. Ob sich diese Unterla-
gen dazu eignen, einen nicht von vornherein vollig untauglichen Versuch der
Glaubhaftmachung zu unternehmen (vgl. Knoll, Strébele/Hacker, Markengesetz,
9. Aufl,, Rn. 15 zu § 71; Anl. 7, 9 und 36 zum Schriftsatz der Widersprechenden
vom 4. April 2006), - was einer Auferlegung samtlicher Verfahrenskosten auf die
Widersprechende ebenfalls entgegenstiinde - bedarf in diesem Zusammenhang

keiner abschlieR3enden Entscheidung.

Aus diesen Griunden hat die Beschwerde Erfolg.



Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden gemaR 8§ 71 Abs. 1 Satz 1

MarkenG besteht schlie3lich keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr

Bb



