BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 39/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 301 52 101

wegen Umschreibung

BPatG 152
08.05



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel, die Richterin

Martens und den Richter Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin und der Antrag auf Ruck-
zahlung der Beschwerdegebihr werden zurlickgewiesen.

Grinde

Der Beschwerdegegner ist eingetragener Inhaber der Marke 301 52 101, die seit
30. November 2001 fiur Waren der Klassen 7 und 10 geschitzt ist.

Mit Schreiben vom 25. Juli 2005 beantragte die Antragstellerin, den Ubergang des
durch die Eintragung begrindeten Rechts an dieser Marke zu ihren Gunsten im
Register zu vermerken. Zum Nachweis reichte sie das nur von ihr unterzeichnete
diesbeziigliche Formblatt W 7616 des Patentamts sowie einen u. a. vom Marken-
inhaber unterschriebenen Kaufvertrag vom 5. Méarz 2004 ein. Parallel hierzu bat
der Markeninhaber mit Schreiben vom 26. Juli 2005 an das DPMA, eine mdg-
licherweise von der Antragstellerin beantragte Anderung im Register nicht vor-
zunehmen, da er seine Zustimmung nicht erteilt habe. Unter Bezugnahme auf
dieses Schreiben teilte das DPMA den Beteiligten mit, dem Umschreibungsantrag

kbnne nicht stattgegeben werden.

Am 7. Februar 2006 ging beim DPMA ein Schreiben des Markeninhabers ein, dem
ein von beiden Beteiligten tags zuvor unterzeichnetes Formblatt auf Rechts-

Ubergang beigefligt war. Allerdings wies der Markeninhaber rechtzeitig darauf hin,



mit der Eintragung der Rechtsanderung solle so lange gewartet werden, bis er den
vollstandigen Vollzug der zwischen den Beteiligten geschlossenen Vereinbarung
vom 19. Januar 2006 bestatige. Das DPMA hat daraufhin das Verfahren aus-
gesetzt. Die Antragstellerin beantragte ihrerseits mit Schreiben vom 26. Okto-
ber 2006 die Umschreibung der Marke unter Bezugnahme auf die Uberein-
stimmenden Erklarungen auf dem amtlichen Formblatt. Auf Nachfrage des Pa-
tentamts teilte der Markeninhaber mit Schreiben vom 28. November 2006 mit, er
bitte keine Ubertragung zugunsten der Antragstellerin vorzunehmen, da er vom

Kaufvertrag zurlickgetreten sei.

Daraufhin teilte das DPMA mit Bescheid vom 5. Dezember 2006 den Beteiligten
unter Bezugnahme auf die Erklarung des Markeninhabers mit, das Umschrei-
bungsverfahren sei hinfallig, die Akten wirden geschlossen. Dieser Vorgehens-
weise widersprach die Antragstellerin mit einem als Beschwerde bezeichneten
Rechtsmittel, das beim DPMA am 9. Januar 2007 einging und als Erinnerung
gegen den Amtsbescheid vom 5. Dezember 2006 ausgelegt wurde, die die Mar-

kenabteilung 3.1 mit Beschluss vom 11. Dezember 2007 zuriickgewiesen hat.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke um-
zuschreiben sowie die Erinnerungsgebihr und die Beschwerde-

gebuhr zurtckzuzahlen.

Zur Begrundung fuhrt die Antragstellerin aus, das Umschreibungsverfahren ent-
halte Verfahrensfehler. Neben der langen Verfahrensdauer sei der Antragstellerin
kein rechtliches Gehor zum Schreiben des Markeninhabers vom 28. Novem-
ber 2006 gewahrt worden, das Grundlage des Zurlckweisungsbeschlusses gewe-
sen sei, umfassende Anlagen enthalten habe und der Antragstellerin erst zusam-
men mit dem Erinnerungsbeschluss Ubersandt worden sei. Die angefochtene

Entscheidung sei falsch, da die Antragstellerin die Rechtsnachfolge nachgewiesen



habe. Der am 5. Marz 2004 zwischen den Verfahrensbeteiligten sowie dem
Insolvenzverwalter der insolventen A... Medizintechnik GmbH ge-
schlossene Vertrag uber den Kauf dieser Firma habe auch die streitgegen-
standliche Marke betroffen. Der Kaufgegenstand sei bis auf wenige Ausnahmen,
zu denen diese Marke gehore, auf die Antragstellerin Ubergegangen, die in den
Raumen der ehemaligen A... Medizintechnik GmbH und mit deren
Vermogenswerten sowie mit einigen Schutzrechten des Markeninhabers arbeite.
Der Markeninhaber habe die Wirksamkeit des Rechtsiibergangs noch bei Stellung
des einvernehmlichen Umschreibungsantrags am 7. Februar 2006 anerkannt. Das
Patentamt héatte daraufhin die Umschreibung ungeachtet des pauschalen Hin-
weises auf die Vereinbarung vom 19. Januar 2006 vornehmen mussen, wie dies
bei gleicher Ausgangssituation in parallelen Umschreibungsverfahren vor der Ge-

brauchsmusterstelle geschehen ist.

Der Markeninhaber beantragt sinngemal,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er legt Kopien eines Schreiben seines anwaltlichen Vertreters vom 1. Novem-
ber 2006 vor, wonach er den Rucktritt von sdmtlichen Vertragen erklart habe,
sowie eines vor dem LG Kiel zwischen den Verfahrensbeteiligten geschlossenen
Vergleichs vom 30. November 2006, aus dem hervorgeht, dass die Rechtsin-

haberschaft u. a. an der streitgegenstandlichen Marke zwischen ihnen streitig ist.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin ist nicht begriindet. Das DPMA hat
zu Recht die beantragte Umschreibung der Marke verweigert, da die Voraus-

setzungen des § 27 Abs. 3 MarkenG nicht vorliegen.



1. Nach dieser Vorschrift wird der Ubergang des durch die Eintragung einer Marke
begriindeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen,
wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird. Wann dieser Nachweis in der Regel
erbracht ist, ergibt sich aus 8 28 Abs. 3 Nr. 1 bis 2b DPMAV i. V. m. 8§ 65 Abs. 1
Nr. 7 MarkenG.

a) Aufgrund des von der Antragstellerin mit Schreiben vom 25. Juli 2005 gestellten
Antrags auf Umschreibung konnte die Rechtsdnderung mangels Nachweis nicht
erfolgen. Denn weder enthielt der Antrag die Zustimmung des Rechtsinhabers zur
Rechtsanderung noch ergab sie sich aus dem beigeflgten Kaufvertrag ohne
weiteres. Dass somit berechtigte Zweifel am Rechtstibergang bestanden, zeigt die
einen Tag spater beim DPMA eingegangene Erklarung des Rechtsinhabers, er
habe seine Zustimmung nicht erteilt. Auf dieser Grundlage hat das Patentamt

daher den Umschreibungsantrag zu Recht zurtickgewiesen.

b) Die am 7. Februar 2006 - diesmal vom Markeninhaber - beantragte Um-
schreibung enthielt zwar die Unterschriften beider Beteiligter auf dem amtlichen
Formblatt. Der gleichzeitig eingegangenen Erklarung des Markeninhabers war
aber zu entnehmen, dass der Vollzug der Rechtsanderung abhangig sein sollte
von der Erfillung der genannten Vereinbarung. Ob damit wegen der Be-
dingungsfeindlichkeit von Verfahrenserklarungen bereits kein wirksamer Um-
schreibungsantrag vorlag, wie die Markenabteilung ausgefuhrt hat, kann letztlich
dahinstehen. Soweit die Antragstellerin ausfuihrt, der pauschale Hinweis auf diese
Vereinbarung héatte die Umschreibung der Marke nicht hindern dirfen, bestand
seitens des DPMA keine Veranlassung zu diesbeziiglichen weiteren Ermittlungen.
Spéatestens nachdem der Markeninhaber die fir die Umschreibung im Register
erforderliche Zustimmung endgiiltig verweigert hatte, fehlte es im Ubrigen an
Ubereinstimmenden Willenserklarungen der Beteiligten und somit am Nachweis
einer einverstandlichen Rechtsanderung, so dass es auf den Inhalt der Ver-
einbarung vom 19. Januar 2006 nicht ankam. Auch erscheint es vertretbar, das

Schreiben des Markeninhabers vom 28. November 2006 als Riucknahme des



Umschreibungsantrags auszulegen, wie dies das Patentamt getan hat, als es das
Umschreibungsverfahren daraufhin mit Bescheid vom 5. Dezember 2006 fir hin-
fallig erklarte und die Akte schloss. Letztendlich hatte sich damit auch der Antrag
der Antragstellerin vom 26. Oktober 2006, der auf die Ubereinstimmenden Erkla-
rungen im Formblatt Bezug nahm, erledigt. Es kann damit dahingestellt bleiben,
ob die dem Antrag beigefligten Unterlagen zum Nachweis des Rechtsiuibergangs

ausgereicht hatten.

2. Die von der Antragstellerin mit der Beschwerde geriigten angeblichen Ver-
fahrensmangel fihren zu keiner fur sie gunstigeren Beurteilung der Sach- und
Rechtslage und rechtfertigen nicht die Rickzahlung der Beschwerdegebihr aus
Billigkeitsgriinden (8 71 Abs. 3 MarkenG).

Ausweislich der Akten des Patentamts lag dem Bescheid des DPMA vom
5. Dezember 2006 an die Antragstellerin zumindest die Kopie des Schreibens des
Markeninhabers vom 28. November 2006 bei, das auch eine Auflistung der
beigefligten Anlagen enthielt. Ob der Antragstellerin dartiber hinaus die diesem
Schreiben beigeflgten Unterlagen tatsachlich zugegangen sind, kann im Ergebnis
dahinstehen, denn sie hatten der Antragstellerin aus der Korrespondenz der
Beteiligten ohnehin bekannt sein missen. Vor diesem Hintergrund kommt eine
Verletzung des rechtlichen Gehdrs daher nicht in Betracht. Unabhangig davon
ware ein Verstol3 durch das Vorbringen im Erinnerungsverfahren geheilt.
Bezlglich der von der Antragstellerin beantragten Rickzahlung der Erinne-
rungsgebuhr fehlt es bereits an einer Rechtsgrundlage. Denn im Beschwer-
deverfahren vor dem BPatG kann der Senat lediglich anordnen, dass die Be-
schwerdegebiihr zuriickgezahlt wird (8 71 Abs. 3 MarkenG), die Erstattung der
Erinnerungsgebihr erfolgt durch das DPMA im Rahmen der Entscheidung Uber
die Erinnerung (8 64 Abs. 3 MarkenG).



Fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bestand keine Veranlassung
(8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Stoppel Schell Martens
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