BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 538/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:291019B27Wpat538.18.0



betreffend die Marke 30 2017 212 480

hat der 27.Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Kortbein, den Richter Schwarz

und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird mit der Mal3gabe zuriickgewiesen, dass
der Tenor des angefochtenen Beschlusses vom 23. Mai 2018 in

Nr. 1 wie folgt lauten muss:

»L. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke,
der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsver-

fahrens aufzuerlegen, wird zuriickgewiesen."
2. Der Antrag des Beschwerdefluhrers, der Beschwerdegegnerin

die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zuriick-

gewiesen.

Grinde:

Fir den Beschwerdefihrer ist aufgrund der Anmeldung vom 19. April 2017 am
8. Juni 2017 die Marke 30 2017 212 480



fur die Waren der Klasse 12 ,Motorgetriebene Fahrzeuge auf dem Lande” und die
Dienstleistungen der Klasse 41 ,Filmproduktion; Produktion von Shows fir das
Fernsehen” im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung ist am
14. Juli 2017 veroffentlicht worden.

Gegen die Eintragung hatte die Beschwerdegegnerin am 11. Oktober 2017 Wider-
spruch eingelegt aus der aufgrund der Anmeldung vom 8. Juni 1978 fur die Waren
der Klasse 12 ,Wohnwagen, Mobilheime sowie deren Teile (auch als Ersatzteile)*
im Register seit dem 20. April 1979 durchgehend fur die Beschwerdegegnerin ein-
getragenen und bei Widerspruchseinlegung bis 30. Juni 2028 verlangerten Marke
984649
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Mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2017 hat der Beschwerdefiihrer beantragt, ,den
Widerspruch kostenpflichtig zurtickzuweisen“ und dies u.a. damit begrindet, weder
die Voraussetzungen des 8 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG noch diejenigen des 8 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG lagen vor. Denn die Marken wiesen ,erhebliche Unterschiede in der
grafischen und inhaltlichen Gestaltung und damit in der Gesamtaussage” auf, so

dass ,weder die altere eingetragene Marke in ihrer Erscheinungsform identisch - mit



der neueingetragenen Marke des Antragstellers - ist, noch eine deckungsgleiche
Uberschneidung der eingetragenen Warengruppen aufweist”, die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke ,als gering anzusehen” sei und in schriftbildlicher und
klanglicher Hinsicht ,nur eine geringe Ahnlichkeit festgestellt werden* konne. Daher
seien beide Marken im Gesamteindruck ,derart unterschiedlich, dass eine Ahnlich-
keit unter Bertcksichtigung der vorgenannten Aspekte abzulehnen® sei. Hierbei sei
auch ,einzustellen, dass die Widerspruchsmarke selbst in der geschitzten Form
FENDT heutzutage so nicht mehr von der FA F... verwandt wird“. Zum Kosten-

antrag wurden dabei keine Ausfiihrungen gemacht.

Wegen der zwischen den Beteiligten gefilhrten Vergleichsgesprache hat die
Beschwerdegegnerin am 7. Marz 2018 die Verlangerung der ihr vom Deutschen
Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 3. Januar 2018 gesetzten Frist von zwei
Monaten zur Stellungnahme auf den vorgenannten Schriftsatz des Beschwerdefiih-
rers bis zum 8. Mai 2018 beantragt. Die Verlangerung wurde antragsgemaf
gewahrt. Mit Schriftsatz vom 18. April 2018 hat die Beschwerdegegnerin ihren
Widerspruch zurickgenommen. Auf die Anfrage des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 25. April 2018, ob der Beschwerdefiihrer seinen Kostenantrag auf-
recht erhalte, hat dieser mit Schriftsatz vom 2. Mai 2018 mitgeteilt, dass dies der

Fall sei; eine Begrindung erfolgte hierflr nicht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fur Klasse 41, hat durch eine
Beamtin des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 23. Mai 2018 folgende Ent-

scheidung getroffen:

,1. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke
die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, wird zurtickgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Widerspruchsverfahrens wird auf 50.000 €

festgesetzt.”



Zur Begrundung ist ausgefuhrt:

Bei einer Rucknahme eines Widerspruchs komme eine Kostenauferlegung nach der
Rechtsprechung nur in Betracht, wenn der Widerspruch in einer aussichtslosen
Situation nicht unverzuglich zurickgenommen werde, also wenn an einem nicht
(mehr) Erfolg versprechenden Widerspruch festgehalten werde. Ausgehend von
diesen Grundsatzen entspreche es nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die
Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Sie habe nicht gegen pro-
zessuale Sorgfaltspflichten verstof3en oder verfahrensfremde Ziele verfolgt. Sie
habe insbesondere nicht bereits, indem sie Widerspruch gegen die Eintragung der
jungeren Marke erhoben habe, in einer fiir sie aussichtslosen Situation versucht,
das Recht an ihrer Marke durchzusetzen. Die Situation sei fur sie nicht vollig aus-
sichtslos gewesen. Denn bei einer normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke héatte der deutliche Markenabstand selbst bei Warenidentitat zu einer
Verneinung der Verwechslungsgefahr und damit zur Zurickweisung des Wider-
spruchs fuhren kénnen. Andererseits hatte bei gesteigerter Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke angesichts der gegebenen kollisionsférdernden Waren-
nahe in Klasse 12 auch anders entschieden werden kdnnen. Angesichts dessen
kénne der Widersprechenden nicht entgegengehalten werden, dass sie in einer
aussichtslosen Situation an ihrem Widerspruch festgehalten habe. Ein prozessualer
Sorgfaltspflichtverstol3 durch die Widersprechende sei auch nicht dadurch gegeben,
dass sie nach Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung ihren Widerspruch
nicht sofort zuriickgenommen habe, denn im Rahmen des rechtlichen Gehoérs ist ihr
Gelegenheit zu geben zu prifen, ob die erforderlichen Benutzungsnachweise bei-
gebracht werden konnten und ob ihr Recht an der Marke damit untermauert werden
konnte oder nicht. Die Riicknahme des Widerspruches rechtfertige fur sich genom-
men ebenfalls nicht die beantragte Kostenauferlegung. Eine einmalig beantragte
Fristverlangerung zur Vorbereitung einer Einlassung in der Sache stehe dem nicht
entgegen, sie stelle keine Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht dar. Andere
Anhaltspunkte, die die Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden angezeigt erschei-

nen lie3en, seien weder vorgetragen noch ersichtlich.



Gegen diesen seinem Verfahrensbevollméchtigten am 28. Mai 2018 zugestellten
Beschluss hat der Beschwerdefihrer mit am 26. Juni 2018 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenem Fax Beschwerde unter gleichzeitiger Zahlung der

Beschwerdegebihr eingelegt.
Der Beschwerdefuhrer tragt vor:

Der Widerspruch sei zurickgenommen worden, obwohl der Beschwerdefihrer das
Vergleichsangebot der Beschwerdegegnerin nicht angenommen habe. Das Deut-
sche Patent- und Markenamt verkenne offensichtlich die in diesem Bereich ergan-
gene Rechtsprechung, aus der sich das Gegenteil ergebe, namlich dass im vorlie-
genden Fall die Kosten des Verfahrens gemald § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der
Widerspruchsfuhrerin aufzuerlegen seien. Der vormals verwandte Zusatz ,JOKER®,
der eine Typenbezeichnung eines Wohnwagenmodells dargestellt habe, werde
nicht mehr verwandt, da er von der friheren, 1997 von der Fa. A... aufgekauften
Fa. F... ausschlielBlich als Typenbezeichnung fir die Wohnwagenproduktion
genutzt worden sei. Diese habe unter anderen Kennzeichnungen, zuletzt
FENDT

NS ¥ ausschlie3lich Land- und Erntemaschinen vertrieben. Die
gesamte Wohnwagen- und Caravan-Produktion der friheren Fa. F... sei kurz
nach der Ubernahme durch die Fa. A... ausgegliedert und insgesamt an die
H... GmbH veraullert worden, die sich ausschliel3-
lich mit der Herstellung von Wohnwagen und Wohnmobilen befasse. Die streitge-
genstandliche Marke sei am 16. Marz 2000 auf die Beschwerdegegnerin, die neu
gegrindete Fa. F1... GmbH in M..., Uberschrieben worden. Diese
neu gegrindet Tochterfirma des Wohnwagenherstellers H... verwende - um
eine klare Abgrenzung zu dem bestehenden und weiter genutzten Warenzeichen

des Landmaschinenherstellers F... zu gewahrleisten - die neu eingetragene

YEND7Y
CARAVAN

Wort- und Bildmarke , die sich durch die Unterstreichung des




Schriftzuges FENDT und den Zusatz ,-CARAVAN* eindeutig von dem Landmaschi-
nenhersteller F... abgrenze und eine Verwechslungsgefahr mit dem existieren-
den Landmaschinenhersteller vermeide. Eine Umschreibung oder Neueintragung
der bestehenden Wort- und Bildmarke FENDT-CARAVAN mit dem Zusatz ,JOKER*

YEND7Y
CARANN

dake=r
sei niemals durch die Beschwerdegegnerin erfolgt; ob eine solche
Umschreibung oder Neueintragung rechtlich mdglich gewesen ware, kénne deshalb

dahingestellt bleiben.

Die - anwaltlich vertretene und damit rechtskundige — Beschwerdegegnerin, die
Firma F1..., hatte bei einer "sorgfaltigen und auf Verfahrensforderung
bedachten Prozessfuhrung" diese Umstande ermitteln und erkennen kdnnen, um
dann zu dem Schluss zu gelangen, dass sie zur Verwendung der Bild- und Wort-
marke FENDT-JOKER nicht berechtigt gewesen sei. Die Erhebung des Wider-
spruches trotz der vorgenannten offensichtlichen Gegebenheiten, die der rechts-
kundigen Beschwerdegegnerin bekannt gewesen seien oder hatten bekannt sein
missen, stelle sich als grob sorgfaltswidrig dar. Dies seien nach der einschlagigen
Rechtsprechung hinzutretende besondere Umstande, die gem. 8 63 Abs. 1 Satz 1
MarkenG rechtfertigten, die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen. Zudem sei wegen der offensichtlichen Unahnlichkeit der
Vergleichsmarken der Widerspruch der Fa. F1... ganzlich unbegrindet
und die Rechtsverfolgung von vornherein erkennbar aussichtslos gewesen. Wenn
uberhaupt habe eine Ubereinstimmung nur in einem offensichtlich schutzunfahigen
Bestandteil, dem Wort ,JOKER®, bestanden, wie die rechtskundige und rechtsbera-
tene Beschwerdegegnerin selbst hatte erfassen konnen. Dies gelte umso mehr, da
die Fa. F1... selbst diesen Zusatz fur ihre Produktpalette nicht genutzt
habe.



Der Beschwerdefuhrer beantragt wortlich,

1) den Beschluss aufzuheben und antragsgemal die Kosten des
Widerspruchsverfahrens - einschlie3lich der Anwaltskosten -
der Widerspruchsfihrerin (Inhaberin der Bestandsmarke Fendt-
Joker) aufzuerlegen,

2) der Widerspruchsfiihrerin die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tragt vor: Der Sachverhalt werde vom Beschwerdefiihrer unrichtig dargestellt.
Die Beschwerdegegnerin sei Inhaberin der Widerspruchsmarke und daneben auch
der Wortmarke 397 61 950 ,Fendt‘. Damit sei sie zur Widerspruchserhebung
berechtigt gewesen. Die Marken seien auch nicht undhnlich, sondern stimmten im
Bestandteil ,Joker” Gberein, der zudem in der angegriffenen Marke dominant sei.

Dieses Element sei auch unterscheidungskraftig.

A. Die nach 88 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulassige, insbesondere form- und frist-
gerecht eingereichte Beschwerde, iber die ohne miindliche Verhandlung entschie-
den werden kann, da keiner der Beteiligten eine solche beantragt hat und auch der
Senat sie nicht fur sachdienlich erachtet, hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht
hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag des Beschwerdefihrers, der
Beschwerdegegnerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen

Patent- und Markenamt aufzuerlegen, zuriickgewiesen.



1. Der fur eine Kostenauferlegung erforderliche Billigkeitsgrund bestand nicht.

a) Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Marken-
amt bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschliel3lich der Auslagen des
Deutschen Patent- und Markenamts und der den Beteiligten erwachsenen Kosten,
soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprtiche und Rechte notwen-
dig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Bil-

ligkeit entspricht.

b) Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstande eine Ab-
weichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 63 Abs. 1 Satz 3
MarkenG, derzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen,
rechtfertigen. Die fur eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umsténde liegen
nur vor, wenn einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens schuldhaft verursacht
hat (BPatGE 1, 94). Dafur ist erforderlich, dass der Beteiligte das Verfahren betrie-
ben hat, obwohl er von vornherein keine oder nur ganz geringe Erfolgsaussichten
sehen musste und bei der gebotenen objektiven Abwéagung seiner Erfolgsaussich-
ten davon hatte absehen missen, z.B. wenn er in einer nach allgemein anerkannten
Beurteilungsgrundséatzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt
oder dem Erléschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 12,
238, 240 — Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurlickhaltung geboten, weil die
gesetzliche Grundregel auch fur Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Gel-
tung beansprucht und nicht durch eine riickblickende Aussichtenprifung zu weit
relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl.,, 8 71 Rn. 16).
Dabei ist, dem Grundsatz ,iura novit curia” entsprechend, darauf abzustellen, ob die
Aussichtslosigkeit auch einem markenrechtlich Unerfahrenen ohne Weiteres hatte
einleuchten missen oder wenn ihm etwa von einem juristischen Experten oder vom
Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht oder dem Bundes-
gerichtshof in einem friheren Verfahren, dem ein gleicher oder ahnlicher Sachver-
halt zugrunde lag, bereits die Aussichtslosigkeit seines Vorgehens vor Augen

gefuhrt worden ist. Ein Verstol3 gegen prozessuale Sorgfaltspflichten liegt daher in
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der Regel nur vor, wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Ver-
halten verfahrensfremde Ziele wie Verzégerung einer Entscheidung oder Behinde-

rung der Gegenseite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.0.).

C) Nach diesen Grundsétzen ist hier ein Billigkeitsgrund zu verneinen.

aa) Soweit der Beschwerdefuhrer meint, ein Billigkeitsgrund ergebe sich daraus,
dass die Beschwerdegegnerin mangels Nutzung der Widerspruchsmarke zur Ein-
legung der Widerspruchsmarke nicht berechtigt gewesen sei, verkennt er die
Rechtslage. Denn nach § 42 Abs. 1 MarkenG steht das Recht, Widerspruch einzule-
gen, dem Inhaber der Widerspruchsmarke zu, auf welche der Widerspruch gestiitzt
ist. Nach § 28 Abs. 1 MarkenG wird zugunsten des im Markenregister Eingetrage-
nen die Inhaberschaft vermutet. Da die Beschwerdegegnerin bei Einlegung des
Widerspruchs im Markenregister als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen
war, ist daher von ihrem Widerspruchsrecht auszugehen. Derjenige, welche diese
Vermutung widerlegen moéchte, also behauptet, dass jemand Drittes in Wahrheit
materiell berechtigt sei, hat diese Behauptung vorzutragen und ggf. zu beweisen.
Entsprechendes hatte der Beschwerdefuhrer im Verwaltungsverfahren nicht vorge-
tragen, so dass das Deutsche Patent- und Markenamt davon ausgehen musste,
dass er die Inhaberschaft der Beschwerdegegnerin nicht bezweifelt. Aber auch in
seiner Beschwerdebegrindung tragt er nichts vor, dem entnommen werden kénnte,
dass die Beschwerdegegnerin entgegen der Eintragung im Markenregister nicht zur
Widerspruchseinlegung berechtigt gewesen sei. Vielmehr bestatigt er sogar aus-
dricklich, dass die Widerspruchsmarke auf diese umgeschrieben worden sei. Damit
war sie aber nach dem eigenen Vortrag des Beschwerdefuihrers zur Widerspruchs-
einlegung nach 8§ 42 Abs. 1, § 28 Abs. 1 MarkenG berechtigt.

bb)  Ob die Widerspruchsmarke von der Beschwerdegegnerin oder mit deren Zu-
stimmung benutzt worden ist, spielt fir die Kostenentscheidung keine Rolle. Soweit
der Beschwerdefluihrer dies sowohl im Verwaltungs- als auch im Beschwerdeverfah-

ren offenbar in Abrede gestellt hat, kdnnte hierin eine Nichtbenutzungseinrede nach
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§ 158 Abs. 5i.V.m. § 43 Abs. 1 (a.F.) MarkenG zu sehen sein. Die Fragen, ob eine
solche Einrede tatséchlich vorliegt, ob sie zulassig ist und ob eine Benutzung der
Widerspruchsmarke seitens der Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht worden ist
(was nicht voraussetzt, dass sie sie selber nutzt), waren aber aufgrund der Rick-
nahme des Widerspruchs vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht mehr zu
prufen. Eine solche Prufung darf auch nicht im Rahmen der Kostenentscheidung
erfolgen, denn dieser kann, wenn sie nach Erledigung eines Verfahrens in der
Hauptsache zu treffen ist, nur der Sach- und Streitstand zugrunde gelegt werden,
der im Zeitpunkt der Erledigung unstreitig war oder bereits vom Deutschen Patent-
und Markenamt festgestellt worden ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.7.2015, Az.
29 W (pat) 17/12, BeckRS 2015, 16332 — BALLOONING unter Hinweis auf die all-
gemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatze bei § 91 a Abs. 1 ZPO). Nach dem
Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der Riicknahme des Widerspruchs war jedoch
vollig offen, ob eine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegeg-
nerin oder mit ihrer Zustimmung erfolgt ist. Schon aufgrund des allein zu bertck-
sichtigenden Sach- und Streitstandes im Zeitpunkt der Ricknahme des Wider-
spruchs scheidet mithin eine Kostenauferlegung zulasten der Beschwerdegegnerin
unter Berlcksichtigung des erst spéateren Vortrags des Beschwerdefuhrers, die
Beschwerdegegnerin habe angeblich in Kenntnis des Verfalls ihrer Marke, also in
aussichtsloser Situation, den Widerspruch allein mit einer gegen den Beschwerde-

fuhrer gerichteten Behinderungsabsicht erhoben, von vornherein aus.

Ein solcher Schluss wéare dartber hinaus auch selbst dann unzulassig, wenn die
Verfallsreife der Widerspruchsmarke infolge einer fehlenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist tatsachlich vorgelegen hétte.
Dieser Umstand kann namlich fiir sich genommen eine Kostenauferlegung noch
nicht ohne weiteres rechtfertigen. Bei der Verfallsreife handelt es sich ndmlich nicht
um einen Umstand, der dem Erfolg des Widerspruchs von vornherein notwendig
entgegenstehen konnte. Vielmehr liegt ein solcher Fall erst vor, nachdem die Ver-

fallsreife vom Inhaber der angegriffenen Marke ausdrtcklich einredeweise geltend
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gemacht wurde. Damit muss ein Widersprechender aber nicht von vornherein rech-
nen; vielmehr bedirfte es weiterer Umstande, welche ihm die Erhebung einer
solchen Einrede seitens des Inhabers der angegriffenen Marke — zum Beispiel auf-
grund entsprechender AuRerungen vor Einlegung des Widerspruchs - auch nahe-
legen wirde. Hierfur fehlt es vorliegend am insoweit notwendigen Vortrag des
Beschwerdefuhrers; auch ist ein solcher Fall fur den Senat anhand des Akteninhalts

nicht erkennbar.

cc)  Schlielilich kann der notwendige Billigkeitsgrund fir eine Kostenauferlegung
auch nicht damit begriindet werden, die Marken seien erkennbar unéhnlich. Ob dies
fur sich genommen Uberhaupt als Billigkeitsgrund in Betracht zu ziehen ware, bedarf
vorliegend letztlich keiner Entscheidung. Denn selbst wenn dies der Fall ware,
wirde eine Kostenauferlegung vorliegend ausscheiden. Dass die Marken wegen
des jeweils in ihnen identisch enthaltenen Begriffs ,JOKER* eine Ubereinstimmung
aufweisen, ist offensichtlich und wurde auch vom Beschwerdefuhrer in seiner Stel-
lungnahme vom 12. Dezember 2017 zum Widerspruch selbst eingeraumt. Marken,
die einen Ubereinstimmenden Begriff enthalten, sind nicht unéhnlich. Allenfalls
kommt wegen der Bedeutung des Ubereinstimmenden Elements in der jeweiligen
Marke und der — isoliert zu beurteilenden — Kennzeichnungskraft dieses Elements
ggf. nur ein sehr geringer Grad der Markenahnlichkeit in Betracht, der ggf. im Zu-
sammenwirken mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und dem
Grad der Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit fir die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr nicht mehr ausreicht. Bei der Beurteilung des Grades der Markenahn-
lichkeit handelt es sich aber um eine blo3e Rechtsfrage, welche das Deutschen
Patent- und Markenamt oder das Bundespatentgerichts im Rahmen des jeweils bei
ihnen anhangigen Verfahrens selbstandig zu beurteilen haben. Mit einer fir den
Widersprechenden negativen Beurteilung, die Grundlage fir die Annahme einer
Sorgfaltswidrigkeit des Widersprechenden bei der Widerspruchseinlegung sein und
damit einen Billigkeitsgrund nach § 63 Abs. 1 MarkenG darstellen kénnte, muss ein
Widersprechender aber erst rechnen, wenn ihm — z.B. in vorangegangenen Verfah-

ren - bereits mehrfach vor Augen gefuhrt wurde, dass er aufgrund des in Frage
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stehenden Markenbestandteils Rechte aus einer Marke gegentber prioritatsjinge-
ren Marken nicht geltend machen kann. Eine solche Situation hat der Beschwerde-
fuhrer vorliegend aber weder vorgetragen, noch war sie fir das Deutsche Patent-
und Markenamt oder den nunmehr tUber die Beschwerde entscheidenden Senat

erkennbar.

2. Da somit das Deutsche Patent- und Markenamt den Kostenantrag des Be-
schwerdefiihrers zu Recht zurlckgewiesen hatte, war der hiergegen gerichteten
Beschwerde der Erfolg zu versagen. Dabei war aus Klarstellungsgrinden die offen-
sichtliche Unrichtigkeit in der Benennung der Beteiligten, die im Tenor zu 1. des

angefochtenen Beschlusses vertauscht wurden, zu berichtigen.

B. Grunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG bestehen nicht. Dem steht bereits entgegen, dass die Beschwerde
nicht von der Beschwerdegegnerin eingelegt wurde, so dass die hierdurch veran-
lassten Kosten nicht von ihr verursacht wurden. Daher hat es auch fur das Be-
schwerdeverfahren dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen aulier-
gerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (8 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Auch bestehen keine Griinde fiir eine Riickzahlung der Beschwerdegebihr (§ 71
Abs. 3 MarkenG). Denn eine den Beschwerdefuhrer belastende Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamts stellt fir sich genommen keinen Billigkeits-
grund dar, welcher eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigen kdnnte.
Dies wiurde selbst dann gelten, wenn sie rechtsfehlerhaft gewesen wéare; denn auch
in diesem Fall ware eine Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr nur dann anzuord-
nen, wenn sie Uber die bloRe Rechtsfehlerhaftigkeit hinaus schlicht unvertretbar
ware (vgl. Albrecht in Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 18. Edition,
Stand 01.07.2019, 8§ 71 Rn. 114). Daran fehlt es hier aber schon deshalb, weil die

Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts richtig war.
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C. Ein Anlass fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG ist
weder vorgetragen worden noch anderweitig ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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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 Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Prof. Dr. Kortbein Schwarz Werner
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