BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 34/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke ...
(hier: Gegenstandswertfestsetzung)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. August 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der

Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf
50.000 € festgesetzt.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke (-..) hat
der Widersprechende aus der prioritatsédlteren  Wort-/Bildmarke

(...) Widerspruch erhoben. Mit Beschlissen vom 21.Juni2012 und
15. Januar 2013, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Marken-
stelle fur Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Wider-
spruch mangels hinreichender Glaubhaftmachung der von der Markeninhaberin

bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke zurtickgewiesen.

Gegen diese Beschlisse hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt und
Benutzungsunterlagen vorgelegt. Mit Beschluss vom 8. Oktober 2014 hat der Se-
nat die Beschwerde des Widersprechenden zurtickgewiesen und ihm die Kosten
des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Die rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke sei fur Waren der Klasse 25 nicht hinreichend glaubhaft gemacht



und im Ubrigen liege Unahnlichkeit der sich gegeniiber stehenden Waren und

Dienstleistungen vor.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt nunmehr,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 100.000 €

festzusetzen.

Sie ist der Ansicht, der Regelwert betrage bereits 50.000 € (BGH GRUR 2006,
704). Vorliegend seien jedoch anderweitige Anhaltspunkte gegeben, die einen
Gegenstandswert von 100.000 € rechtfertigten, da der Widersprechende unter
offensichtlichem Rechtsmissbrauch das Verfahren Uber volle finf Jahre rechts-
hangig gehalten und damit das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers tber
einen entsprechenden Zeitraum geschmalert habe.

Der Widersprechende beantragt,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 20.000 €

festzusetzen.

Zur Begrindung verweist er auf die Entscheidung des BPatG 25 W (pat) 73/04
(BIPMZ 2007, 45 f.), wonach im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwer-de-
verfahren der nach billigem Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert im Re-
gelfall 20.000 € betrage. Er vertritt die Auffassung, die von der Markeninhaberin
beantragte Anhebung auf den funffachen Betrag liege aul3erhalb des billigen Er-

messens.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



1. Der Antrag der Markeninhaberin nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstands-
wert fur das Widerspruchsbeschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulassig.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke war in diesem Verfahren durch einen Pa-
tentanwalt vertreten, dessen Vergitung gemald § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fallig ge-
worden ist, weil das Beschwerdeverfahren mit einer Sach- und Kostenentschei-
dung seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemaf 8 33 Abs. 2 Satz 1 RVG

auch die Zulassigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

Zwar gelten die vorgenannten Bestimmungen unmittelbar nur fur die Festsetzung
des Gegenstandswerts fur die Kostenberechnung von Rechtsanwélten. In Mar-
kenbeschwerdeverfahren, in denen Patentanwalte tatig geworden sind, kann je-
doch der Gegenstandswert entsprechend den vorstehenden Bestimmungen des
RVG auch auf Antrag eines ausschlief3lich durch Patentanwalte vertretenen Ver-
fahrensbeteiligten festgesetzt werden (BPatGE 41, 6 - Kostenfestsetzung in Mar-
kenverfahren; BPatG GRUR 1999, 65 - P-Plus; 26 W (pat) 573/10).

2. Der Antrag auf Festsetzung eines Gegenstandswerts ist jedoch nur in Hohe
von 50.000 € begrundet.

a) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG fiur die
Anwaltsgebiihren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegen-
standswert gemaf. 88 33 Abs. 1, 23 Abs.2 Satz1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG

nach billigem Ermessen zu bestimmen.

aa) Malgeblich fur die Bestimmung des Gegenstandswertes im Widerspruchs-
verfahren ist nach standiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des

Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung



seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 — Markenwert). Dieses wirtschaftliche Inte-
resse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmaRlig mit
50.000 € (BGH a. a. O.).

bb) Der erkennende Senat halt ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Mehrheit
der Senate des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 99/12, 27 W (pat) 29/13,
27 W (pat) 108/10, 27 W (pat) 90/11, 27 W (pat) 34/11, 27 W (pat) 109/11;
28 W (pat) 13/11, 28 W (pat) 36/12, 28 W (pat) 7/12; 29 W (pat) 59/12,
29 W (pat) 115/11 = GRUR 2012, 1174 — Gegenstandswert im Widerspruchsver-
fahren; 30 W (pat) 113/11, 30 W (pat) 57/11) einen Regelgegenstandswert von
50.000€ fir angemessen (26 W (pat) 573/10, 26 W (pat) 72/11  und
26 W (pat) 47/12).

cc) Der Auffassung des 25. Senats (25 W (pat) 79/12 = GRUR-RR 2015, 229 —
Gegenstandswert im Widerspruchs(beschwerde)verfahren, 25 W (pat) 16/10 =
GRUR 2012, 1172, 25 W (pat) 510/11 = BIPMZ 2012, 421; 25 W (pat) 73/04 —
GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert fur Widerspruchs-Beschwerdeverfahren), die
auch der 24. Senat teilt (24 W (pat) 25/14), dass bei unbenutzten angegriffenen
Marken grundsétzlich der Regelwert gemald § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu verfunffa-
chen sei, was im Hinblick auf die Anhangigkeit des Verfahrens vor dem
31. Juli 2013 analog § 40 GKG unter Zugrundelegung des bis zum 31. Juli 2013
geltenden Regelwertes von 4.000 € insgesamt 20.000 € ausmachen wurde, kann

sich der Senat nicht anschliel3en.

aaa) Der BGH hatte schon 2006 die der Entscheidungspraxis des BPatG im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren entsprechende Gegenstandswertfestsetzung
von 10.000 € ausdricklich abgelehnt, weil sie fur den Normalfall nicht dem wirt-
schaftlichen Interesse des Inhabers der jingeren Marke am Bestand des Schutz-

rechts entspreche (BGH a. a. O.).



bbb) Aber auch der vom Widersprechenden beantragte Wert von 20.000 € (bzw.
25.000 € bei Zugrundelegung des seit dem 1. August 2013 geltenden Regelwertes
von 5.000 €) wird der tatsachlichen Bedeutung eingetragener Marken im Wirt-
schaftsleben nicht gerecht (so schon 27 W (pat) 75/08).

Denn das wirtschaftliche Interesse am Schutz der angegriffenen Marke umfasst
die Kosten fur die Entwicklung und die Eintragung der Marke, die bereits insge-
samt einen Betrag von 50.000 € und mehr ausmachen kénnen, insbesondere,
wenn man externe Beratung in Anspruch nimmt oder die Markenentwicklung Dritt-
firmen Uberlasst. Ferner kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass sich
das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke auch darauf
richtet, Umsatzausfalle zu vermeiden, die durch die Verzégerung des Vertriebs der
Marke zu beflrchten sind. Auch wenn die vom 25. Senat angesprochene Maglich-
keit besteht, dass es sich nur um Vorratsmarken handelt, kann dieser Umstand
nicht als einziger wirtschaftlicher Hintergrund einer Markenanmeldung unterstellt
werden. Es muss vielmehr unter Berlcksichtigung aller mdglichen Fallgestaltun-
gen ein angemessener Mittelwert gefunden werden, der auch steigende Kosten
einbezieht und fir einen l&angeren Zeitraum gelten kann. Letztlich stellt eine Ver-
funffachung des gesetzlichen Regelwerts ebenso eine Schéatzung dieses Mittel-
wertes dar wie eine Verzehnfachung. Im Hinblick darauf, dass der BGH schon seit
fast 10 Jahren einen Regelwert von 50.000 € ansetzt und sich das wirtschaftliche
Interesse des Markeninhabers am Schutz der angegriffenen Marke nicht instanz-
abhangig steigert, sondern der Verfahrenswert derselbe bleibt (vgl. Ingerl/Rhonke,
MarkenG, 3. Aufl.,, 8 71 Rdnr. 29), erscheint unter Berlcksichtigung der vorste-
henden Erwagungen ein Regelgegenstandswert von 50.000 € angemessen.

ccc) Soweit damit die Kostenbelastung steigt bzw. bereits gestiegen ist, durfte
dies gerade im Fall von Vorratsmarken, Unternehmen treffen, die sich diese Kos-
ten leisten kdnnen. Fur den seltenen Fall, dass ein bedurftiger Privatmann oder
ein finanzschwacher Kleinunternehmer héhere als die bei einem Regelwert von

25.000 € anfallenden Anwaltskosten nicht aufbringen kann, besteht die Moglich-



keit, Verfahrenskostenhilfe nach 8§ 81la MarkenG zu beantragen. § 81a MarkenG
ist durch das Gesetz zur Anderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilfe-
rechts vom 31. August 2013 (BGBI. | S. 3533) eingefligt worden und ist seit dem
1. Januar 2014 in Kraft, auch wenn diese Regelung nur die Rechtsprechung des
BGH seit dem Jahre 2008 umsetzt, wonach Prozesskostenhilfe auch in marken-
rechtlichen Verfahren zu gewahren sei (GRUR 2009, 88 Rdnr. 9 ff. — ATOZ I;
GRUR 2010, 270 Rdnr. 26 — ATOZ IlI).

Eine deutliche Uberteuerung des Verfahrens durch den héheren Regelwert von
50.000 € ist nicht erkennbar, denn die Verdoppelung des Gegenstandswertes hat
nur einen unterproportionalen Anstieg, aber nicht die Verdoppelung der Kosten zur
Folge. Hinzu kommt, dass die vom 24. und 25. Senat beflrwortete restriktive Ge-
genstandswertfestsetzung den Druck von Seiten der Rechts- und Patentanwalte
auf ihre Mandanten zum Abschluss den Nachteil ausgleichender Honorarvereinba-
rungen erhoht (vgl. Hoffmann/Albrecht, GRUR-Prax 2015, 96) und so zum Ge-

genteil der beabsichtigten Kostendeckelung fihrt.

b) Eine Erhohung dieses Regelgegenstandswertes von 50.000 € auf die von
der Markeninhaberin beantragten 100.000 € kommt nicht in Betracht. Denn die
Beschwerdegegnerin hat keine konkreten gegenstandswerterhbhenden Um-
stande, wie z. B. eine Benutzungsaufnahme vor Abschluss des Widerspruchsbe-
schwerdeverfahrens oder besonders hohe Aufwendungen fir die Entwicklung der
Marke, vorgetragen. Soweit sie den beantragten hoheren Gegenstandswert damit
begrindet, dass der Widersprechende unter offensichtlichem Rechtsmissbrauch
das Verfahren dber volle funf Jahre rechtshangig gehalten und damit das wirt-
schaftliche Interesse des Markeninhabers Uber einen entsprechenden Zeitraum
geschmalert habe, ist darauf hinzuweisen, dass gerade auch solche — nicht immer
konkret bezifferbaren — verzdgerungsbedingten Umsatzausfalle bei der Bildung
des Regelgegenstandswertes bertcksichtigt worden sind. Ohne substantiierte
Darlegung und Glaubhaftmachung weit dariber hinausgehender Umsatzverluste

ist eine Erh6hung des Regelgegenstandswertes nicht zu rechtfertigen.



3. Die Entscheidung uber die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach
§ 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Kortge Reker Hermann

pro



