BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 17/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke ...
(hier: Kostenauferlequng und Gegenstandswertfestsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 7. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Sdchtig

beschlossen:

1. Der Antrag der Inhaber der angegriffenen Marke, der Wider-
sprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuer-

legen, wird zuriickgewiesen.

2. Die Inhaber der angegriffenen Marke haben die Verfahrens-
kosten, die auf Grund ihres Kostenantrags entstanden sind, zu

tragen.

3. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf
€ 50.000,-- festgesetzt.

Grinde

Die Widersprechende hat aus ihrer am 27. Juni 2002 angemeldeten und am
25. Juli 2002 fir Waren der Klassen 29 und 30 eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch gegen die Eintragung der am 20. Februar 2012 angemeldeten und
am 21. Juni 2012 fur Waren der Klassen 29, 30 und 32 eingetragenen Wort-/Bild-

marke

SMEISTERSTUCK

eingelegt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschlissen vom 9. Dezem-
ber 2013 und vom 23. Januar 2015, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, den Widerspruch mangels Vorliegens einer kennzeichenrechtlichen
Verwechslungsgefahr zurtickgewiesen. Gegen letztgenannte Entscheidung hat die
Widersprechende am 4. Februar 2015 Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom
1. September 2016 hat sie ihren Widerspruch gegen die Eintragung der angegrif-
fenen Marke zurickgenommen. Dem vorausgegangen war ein gerichtlicher Hin-
weis vom 24. August 2016, in welchem der Senat seine vorlaufige rechtliche Ein-
schatzung unter Ubersendung zahlreicher Recherchebelege mitgeteilt hat, nach

der die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg haben duirfte.



Die Inhaber der angegriffenen Marke tragen vor, die Beschwerde der Widerspre-
chenden habe offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg gehabt, was diese auch
hatte erkennen kdnne. Unbeschadet dessen entspreche es der Billigkeit, aufgrund
der Beschwerderiicknahme der Widersprechenden entsprechend der Regelung
der 88 536 Abs. 3, 567 ZPO die Kosten der Beschwerdeinstanz aufzuerlegen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemars,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen

und

den Gegenstandswert auf € 20.000,-- festzusetzen.

Die Widersprechende beantragt sinngemals,

den Kostenantrag zurtickzuweisen

und

den Inhabern der angegriffenen Marke die Verfahrenskosten, die

auf Grund ihres Kostenantrags entstanden sind, aufzuerlegen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen daraufhin die Zurlickweisung

des letztgenannten Antrags.

Zur Begruindung fuhrt die Widersprechende aus, die von den Inhabern der ange-
griffenen Marke ins Feld gefihrten Regelungen der 88 536 Abs. 3, 567 ZPO seien
vorliegend nicht einschlagig. Das Markengesetz regele die Kosten des Beschwer-

deverfahrens in 8 71 MarkenG abschliel3end. Fur einen Ruckgriff auf die Vorschrif-



ten der Zivilprozessordnung sei daher kein Raum. Nach vorgenannter Norm sei es
die Regel, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selber trage. Davon
sei auch bei Beschwerden mit unsicheren Erfolgsaussichten auszugehen, da der
Grundsatz nicht durch eine ohnehin nicht unproblematische Aussichtenprifung zu
sehr relativiert werden durfe. Die von ihr eingelegte Beschwerde sei nicht von
Anfang an offensichtlich unbegriindet gewesen. Dies habe sich erst aus dem ge-
richtlichen Hinweis des Senats ergeben, in welchem dieser ausfiihrlich zu der
Frage der Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen Stellung genommen habe.
Die Verfahrenskosten, die auf Grund des Kostenantrags der Inhaber der angegrif-
fenen Marke entstanden sind, seien von diesen zu tragen, da angesichts der ein-
deutigen Kasuistik, der noch eindeutigeren Rechtslage und der einhelligen Kom-
mentarmeinungen ein Abweichen von der grundsatzlichen Regelung des Marken-
gesetzes, nach der jeder Beteiligte seine Kosten selber trage, von vornherein nicht
angebracht gewesen sei.

1. Der Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke ist zuriickzuweisen, da
die Voraussetzungen einer von 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abweichenden Kos-

tenentscheidung nicht gegeben sind.

§ 71 MarkenG enthélt eine abschlie3ende Regelung fur die Kosten des Beschwer-
deverfahrens vor dem Bundespatentgericht und lasst damit keinen Raum fur eine
entsprechende Anwendung der Kostenregelungen nach der ZPO (Strobele/
Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 71, Rdnr. 1). Sie geht davon aus,
dass jeder Beteiligte eines Beschwerdeverfahrens die ihm entstandenen Kosten
grundsatzlich selbst zu tragen hat. Eine einseitige Kostenauflegung kommt — ge-
mall 871 Abs.4 Satz1l MarkenG auch im Fall der Ricknahme des Wider-
spruchs — nur in Ausnahmeféllen aus Billigkeitsgriinden in Betracht. Dabei stellt

der Verfahrensausgang insoweit noch keine Vermutung fur die Billigkeit einer Kos-



tenauferlegung dar (Strobele/Hacker, a.a.O., § 71, Rdnr. 5, 11). Im Rahmen
eines Widerspruchsverfahrens gibt das Verhalten des Widersprechenden dann
Anlass, ihm die Kosten aufzuerlegen, wenn eine Verwechslungsgefahr nach aner-
kannten Beurteilungsgrundsatzen offensichtlich nicht gegeben ist. Dies ist nicht
zuletzt bei ersichtlich fehlender Ahnlichkeit der Vergleichsmarken der Fall
(Strobele/Hacker, a. a. O., 8 71, Rdnr. 14).

Die insoweit erforderlichen Voraussetzungen flr eine — ausnahmsweise — einsei-
tige Kostenauferlegung sind vorliegend nicht gegeben. Entgegen der Auffassung
der Inhaber der angegriffenen Marke kann nicht davon ausgegangen werden,
dass die Beschwerde der Widersprechenden offensichtlich keinen Erfolg gehabt
hatte. Sie hat in nachvollziehbarer Weise erst auf den gerichtlichen Hinweis des
Senats vom 24. August 2016 ihren Widerspruch zurtickgenommen. In diesem Hin-
weis hat sich der Senat in Uber 3 Seiten und unter Ubersendung zahlreicher
Recherchebelege mit den Erfolgsaussichten des Widerspruchs ausfihrlich ausei-
nandergesetzt und im Ergebnis der Widersprechenden zur Ricknahme geraten.
Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass das Rechtsmittel der Wider-
sprechenden von vornherein offensichtlich unbegriindet war. Andernfalls hatte es
des genannten ausfihrlichen Hinweises seitens des Senates nicht bedurft. Darin
ist ausfuhrlich zu der bereits von dem Deutschen Patent- und Markenamt behan-
delten Frage, ob der Zeichenbestandteil ,Meisterstick® den jeweiligen Gesamtein-
druck der Vergleichszeichen pragt oder aus ihm selbstidndig Rechte hergeleitet
werden konnen, Stellung genommen worden. Da es hierbei mafl3geblich auf sei-
nen beschreibenden Sinngehalt ankommt, sind alle verfahrensgegenstandlichen
Waren in die Betrachtung mit einzubeziehen, was der Annahme eines von vornhe-
rein feststehenden Ergebnisses der Prifung der Verwechslungsgefahr entgegen-
steht. Somit reicht auch vorliegend die blof3e Ricknahme des Widerspruchs nicht

aus, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.



2. Die durch den Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke verursach-

ten Kosten sind von ihnen zu tragen.

In Nebenverfahren, wozu auch ein Kostenauferlegungsverfahren gehort, ent-
spricht es im Allgemeinen der Billigkeit, dem Unterlegenen die Kosten des Verfah-
rens aufzuerlegen (vgl. Strobele/Hacker a. a. O., 8 71, Rdnr. 18; zum Aktenein-
sichtsverfahren vgl. BPatG GRUR 2006, 614 — MOON). Anhaltspunkte von vor-
stehendem Grundsatz abzuweichen, sind vorliegend nicht gegeben. Der erwéhnte
ausfuhrliche Hinweis des Senats ist auch den Inhabern der angegriffenen Marke
zugestellt worden. Wie bereits ausgefuhrt rechtfertigt er nicht die Annahme, die
Beschwerde der Widersprechenden hatte von Anfang an offensichtlich keine Aus-
sicht auf Erfolg gehabt. Der Umstand, dass seitens der Inhaber der angegriffenen
Marke dennoch ein Kostenantrag gestellt wurde, ist mit ihren prozessualen Sorg-
faltspflichten nicht vereinbar. Insofern sind ihnen lediglich die dadurch entstande-
nen Verfahrenskosten aufzuerlegen. Eine solche teilweise Auferlegung ist gemaf
871 Abs.1 Satz1l MarkenG zulassig (vgl. Strobele/Hacker, a.a.O., 8§71,
Rdnr. 7).

3. Der Gegenstandswert ist wie aus dem Tenor ersichtlich festzusetzen.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht fur die
Anwaltsgebiihren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegen-
standswert gemanR 88 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach
billigem Ermessen zu bestimmen. Mal3geblich fir die Bestimmung des Gegen-
standswerts im Widerspruchsverfahren ist nach standiger Rechtsprechung das
wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen
Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 — Marken-

wert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der BGH bei unbenutzten Marken



regelmafiig mit € 50.000,-- (BGH, a. a. O.). Der erkennende Senat halt mit der
Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG GRUR-RR 2016, 381

— Universum) einen Regelgegenstandswert von € 50.000,-- fir angemessen.

Dr. Kortbein Uhlmann Dr. Sochtig

Fa



