BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 37/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2012 015 925

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. August 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und
die Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

1. Der Antrag des Markeninhabers auf Kostenauferlegung wird

zuruckgewiesen.

2. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Mar-
kenstelle fur Klasse 29, vom 22. September 2014 ist wirkungs-

los.

Grinde

Gegen die Marke 30 2012 015 925

GCuRRY 61

—— Ber/in

u. a. geschatzt fur ,Wurstwaren, Biere, Verpflegung von Gasten in Schnellimbiss-

restaurants”



hat die Beschwerdefiihrerin aus ihren Marken Marken 305 06 560 "CURRY 36"

CURRY

u. a. geschutzt fur ,Fleisch, Wurstwaren, Biere, Verpflegung von Gasten in

Schnellimbissrestaurants® Widerspruch eingelegt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fir Klasse 29, hat die Wider-
spruche mit Beschluss vom 22. September 2014, zugestellt am 2. Oktober 2016,
unter Ziff. 1) des Beschlusses zurtickgewiesen und unter Ziff. 2) tenoriert: Kosten
werden nicht auferlegt. Zur Begriindung ist vorgetragen, selbst soweit sich identi-
sche oder auch sehr ahnliche Produkte gegeniberstiinden, und bei Unterstellung
der geltend gemachten erhéhten Bekanntheit der Widerspruchszeichen komme
eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegeniuberstehenden Kennzeich-
nungen vorliegend aus Rechtsgriinden nicht in Betracht. Denn der in allen Zeichen
identisch enthaltene Bestandteil ,CURRY" sei als ausschlie3lich und unmittelbar
beschreibender Hinweis auf einen elementaren Bestandteil, ein elementares Ge-
wirz, der damit gekennzeichneten ,Curry“-Wirste eine schutzunfahige Angabe.
Die daher relevante, konkret eingetragenen Form der Vergleichszeichen unter-
scheide sich ausreichend. Das angegriffene Zeichen in seiner konkreten eingetra-
genen Form als grafisch gestaltetes Gesamtzeichen sei ausreichend unahnlich zu
dem reinen Wortzeichen 305 06 560. Das Widerspruchszeichen 305 06 561 sei



zwar ebenfalls ein grafisch gestaltetes Gesamtzeichen, weise aber in der konkre-
ten grafischen Gestaltung wiederum keinerlei Ann&herungen zum angegriffenen
Zeichen auf. Infolge der Schutzunfahigkeit des Wortes ,CURRY" komme auch
eine Verwechslungsgefahr durch ein ,gedankliches Miteinander-in-Verbindung-

Bringen" der sich gegentuberstehenden Kennzeichnungen nicht in Betracht.

Dagegen hat der Widersprechende am 31. Oktober 2014 Beschwerde eingelegt
und zur Begriindung vorgetragen, die Ahnlichkeit der Zeichen sei eng, insbeson-
dere da sich die Grafik unnotig annahere. Die Widerspruchszeichen gendssen

(zumindest in Berlin) Bekanntheitsschutz.

In der mindlichen Verhandlung hat der Senat die Sach- und Rechtslage eroértert

und Zustellung an Verkiindungs Statt beschlossen.
In der Folgezeit hat der Beschwerdefiihrer seine Widerspriche zuriickgenommen.
Der Beschwerdeflihrer beantragt nun,
festzustellen, dass der Beschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts, Markenstelle far Klasse 29, vom
22. September 2014 wirkungslos sei.
Der Markeninhaber tritt dem nicht entgegen und beantragt seinerseits,
dem Beschwerdefiihrer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Der Widersprechende habe den Prozess sorgfaltswidrig weiter betrieben, obwohl

die Zeichen nicht verwechselbar seien, zumal eine erhohte Kennzeichnungskraft

oder gar Bekanntheit auch nicht ausreichend dargelegt worden sei.



Der Beschwerdefuhrer beantragt,

den Kostenantrag zurtickzuweisen.

Ein Ausnahmefall, der eine Kostenauferlegung rechtfertige, lage nicht vor.

Auf Antrag des Widersprechenden war nach 88 82 Abs. 1 MarkenG, 269 Abs. 3
S. 1, Abs. 4 ZPO die Wirkunsglosigkeit des im Verfahren vor dem Deutschen Pa-
tent und Markenamt Uber die am 13. Mai 2016 zuriickgenommenen Widerspriche
ergangenen Beschlusses auszusprechen. Die Feststellung der Wirkungen der
Rucknahme, wie sie aus 8§ 269 Abs. 3 ZPO folgen, ist jedenfalls nicht ausge-
schlossen (vgl. Knoll in Strobele/Hacker MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 82 Rn. 32 f.).

Der Antrag des Inhabers des angegriffenen Zeichens auf Kostenauferlegung, tiber
den nach Ricknahme der Widerspriche gemald 8 71 Abs. 1 und 3 MarkenG noch

zu befinden ist, hat demgegenuber keinen Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der auch im Falle einer Widerspruchs- oder
Beschwerderiicknahme anzuwenden ist (8 71 Abs. 4 MarkenG), kdnnen einem
Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit ent-
spricht.

Bei der zu treffenden Billigkeitsentscheidung darf nicht aul3er Betracht bleiben,
dass eine generelle Versagung der Erstattung von Kosten den in Art. 19 Abs. 4
GG verbirgten Justizgewahrungsanspruch beeintrachtigt (vgl. Brandi-Dohrn,
FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.). § 91 ZPO st in allen Verfahren nach seinem
Grundgedanken heranzuziehen (BVerfG NJW 2006, 136). Zu diesem Grundge-
danken gehort die darin verankerte Unterliegenshaftung (vgl. auch Rohan Mitt.
2014, 1). Auch soweit der Gesetzgeber - wie in § 71 Abs. 1 MarkenG - einen Kos-



tenerstattungsanspruch nur nach Mal3gabe einer Billigkeitsentscheidung zuge-
steht, darf der Verfahrensausgang daher nicht ganzlich unbertcksichtigt bleiben
(BVerfG NJW 1987, 2569, 2570 zu 8§ 78 Satz 1 GWB). Dazu verlangt der im Mar-
kenrecht gesetzlich verankerte Grundgedanke der Kostenteilung aber eine Be-
ricksichtigung der Ausgangslage und ob das Verhalten der Beteiligten der pro-
zessualen Sorgfalt entsprach. Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhe-
bung ist namlich geboten, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten die
Kosten ganz oder teilweise verursacht hat, das mit der bei der Wahrnehmung von
Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht. Dies ist nicht der Fall,
wenn ein Beteiligter seine Rechte und Interessen mit den gesetzlich gegebenen
Mitteln verteidigt und dabei den Instanzenweg ausschopft (Albrecht/Hoffmann, Die
Vergutung des Patentanwalts, 2. Aufl. 2012 Rn. 598, 599). Es entspricht dem
Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), selbst bislang aner-
kannte Rechtsprechungsgrundsatze einer erneuten gerichtlichen Uberprifung zu
stellen (vgl. BPatG Mitt. 2010, 529 - Igel plus).

Ob gegen Sorgfaltspflichten nur derjenige verstof3t, der trotz ersichtlich fehlender
Verwechslungsgefahr Widerspruch einlegt (BPatG, Beschl. v. 18. Juni 2009 -
30 W (pat) 108/05, BeckRS 2009, 23711 - CigarSpa/Spa), kann vorliegend dahin-
stehen, denn es verstof3t jedenfalls nicht gegen die Sorgfaltspflicht, in einem vom
Ausgang her offenen Verfahren Widerspruch zu erheben.

Der Widersprechende hat durch die Ricknahme seiner Widerspriche nicht einer
von Anfang an erkennbaren Aussichtlosigkeit Rechnung getragen oder diese gar
zugestanden; jede Ricknahme kann auch andere Grinde haben.

Er hat auch entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht versucht, in einer
erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechen-
den Situation, seine Interessen durchzusetzen. Es war vorliegend zumindest dis-
kussionswirdig, ob die Widerspruchszeichen im Inland bekannte Zeichen darstel-
len, worauf auch der Beschwerdefihrer in seinem Schriftsatz vom 13. Juli 2016

hinweist.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-

de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1.

2.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann Seyfarth

Hu



