BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 525/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2016 229 908.1

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. April 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Katker und Schodel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2019:100419B26Wpat525.17.0



Grinde

Die Anmelderin, eine franzésische société a responsabilité limitée (SARL) mit Sitz
in der franz6sischen Hauptstadt Paris, hat am 24. Oktober 2016 beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) die Anmeldung der Wortmarke ,Reichsburger* fur
eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 25 und 43 einge-

reicht. Einen Inlandsvertreter gemal3 § 96 Abs. 1 MarkenG hat sie nicht benannt.

Mit Bescheid vom 23. November 2016 hat die Markenstelle fur Klasse 21 des
DPMA der Anmelderin mitgeteilt, dass sie mangels Sitz oder Niederlassung im
Inland nach 8§ 96 Abs. 1 MarkenG einen Inlandsvertreter benétige, der die Anfor-
derungen von Absatz 1 oder 2 dieser Vorschrift erfillt, und eine AuRerungsfrist
gesetzt mit dem Hinweis, dass bei Ausbleiben einer Antwort die Anmeldung zu-

rickgewiesen werden kénne.

Hierauf hat die deutsche Geschaftsfuhrerin der Anmelderin mit Telefax vom
5. Dezember 2016 mitgeteilt, dass sie ihren ersten Wohnsitz in Deutschland habe,
weshalb kein Eintragungshindernis bestehe.

Mit gleichlautenden, an die Anmelderin und deren Geschéftsflhrerin gerichteten
Bescheiden vom 7. Februar 2017 hat die Markenstelle unter Einraumung einer
weiteren AuRRerungsfrist mit erneutem Hinweis auf die Moglichkeit der Zuriickwei-
sung die Beanstandung aufrechterhalten. Sie kénne nur fallengelassen werden,
wenn die Anmeldung auf die Geschaftsfuhrerin personlich Ubertragen werde. Hie-
rauf hat diese mit am 22. Februar 2017 beim DPMA eingegangenem Telefax ent-
gegnet, dass es keine juristische Begrindung fur die Beanstandung der Marken-
stelle gebe und dass die Anmeldung einer anderen Marke flr ihre franzésische

Firma anstandslos akzeptiert und eingetragen worden sei.



Mit Beschluss vom 27. Februar 2017 hat die Markenstelle fir Klasse 21 des
DPMA die Anmeldung wegen mangelnder Bestellung eines inlandischen Vertre-
ters gemald § 36 Abs. 4 i. V. m. 8§ 96 Abs. 1 MarkenG zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung hat sie ausgefihrt, dass die Anmelderin unter Fristsetzung zur Bestel-
lung eines Inlandsvertreters aufgefordert worden, dieser Aufforderung aber nicht
nachgekommen sei. Da es sich bei deren Geschaftsfihrerin nicht um die franzési-
sche Anmelderin und bei der von ihr angegebenen Anschrift auch nicht um eine
Zweigniederlassung handele, sei sie auf die Mdglichkeit der Umschreibung hinge-
wiesen worden. Im Hinblick auf die aus Art. 20 Abs. 3 GG folgende Pflicht der Be-
horde zur richtigen Rechtsanwendung vermdge auch der Hinweis auf die Eintra-
gung einer anderen Marke fir die nicht ordnungsgemalf vertretene Anmelderin

nicht zu einem anderen Ergebnis zu fihren.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, dass
der Zuruckweisungsbeschluss rechtswidrig sei. Nach § 96 MarkenG bendétige sie
keinen Inlandsvertreter, da ihr erster Wohnsitz in Deutschland liege. Der Umstand,
dass fir sie bereits eine andere Wortmarke unbeanstandet eingetragen worden
sei, ohne dass das Amt die Bestellung eines Inlandsvertreters verlangt habe,
zeige, dass der angefochtene Beschluss einer gesetzlichen Grundlage entbehre
und auf Willkiir beruhe. Im Ubrigen fehle die Unterschrift der Person, die den Be-
schluss erlassen habe. Der Hinweis, ,Dieses Dokument wurde elektronisch sig-
niert* sowie die angelegte ,Signaturprifung” seien mit den Regelungen des Bir-
gerlichen Gesetzbuchs Uber die Schriftform und die elektronische Form gemafl
88 126 ff. BGB nicht vereinbar, so dass der Beschluss an einem eindeutigen

Formmangel leide.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 21 des DPMA vom
27. Februar 2017 aufzuheben.



Mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Oktober 2017 ist die Beschwerdefiihrerin da-
rauf hingewiesen worden, dass der angefochtene Beschluss Bestand haben
dirfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach 88 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zul&ssig,
aber unbegriindet. Der angefochtene Beschluss ist rechtmafig.

1. Die Anmelderin hat den Verfahrensmangel der Nichtbestellung eines
Inlandsvertreters gemal 8 96 MarkenG trotz Aufforderung und Fristsetzung durch
das DPMA nicht behoben.

Das Wortzeichen ,Reichsburger” ist von einer franzésischen société a responsabi-
lité limitée (abgekirzt SARL, S. A. R. L. oder Sarl) mit Sitz in Paris angemeldet
worden. Diese franzdsische Rechtsform fir haftungsbeschrankte Gesellschaften
mit eigener Rechtspersonlichkeit entspricht der deutschen Gesellschaft mit be-
schrankter Haftung. Es handelt sich somit um eine juristische Person, deren Sitz
sich au3erhalb Deutschlands befindet. Mangels eines Sitzes oder einer Niederlas-
sung im Inland bendtigt die Anmelderin damit zur Teilnahme am Verfahren vor
dem DPMA oder dem Bundespatentgericht gemafld 8 96 Abs. 1 MarkenG einen
Rechts- oder Patentanwalt als Vertreter. Solange diese prozessuale Vorausset-
zung fehlt, liegt ein Verfahrenshindernis vor. Eine Sachentscheidung kann somit
erst ergehen, wenn dieser Mangel behoben ist. Hierzu ist die Anmelderin vom Amt
mit Schreiben vom 23. November 2016 unter Fristsetzung aufgefordert worden.
Da dieser Mangel aber nicht behoben worden ist, hat die Markenstelle die Anmel-

dung zu Recht zuriickgewiesen.



Entgegen der Ansicht der Anmelderin reicht es nicht aus, dass ihre Geschéaftsfih-
rerin Uber einen Wohnsitz in Deutschland verfigt. Denn das Gesetz verlangt bei
einer juristischen Person, dass diese selbst einen Sitz oder eine Niederlassung im

Inland hat.

Soweit eine andere Marke der Anmelderin trotz Fehlens eines Inlandsvertreters
unbeanstandet eingetragen worden ist, beruht dies offensichtlich darauf, dass die-
ses Verfahrenshindernis vom DPMA Ubersehen worden ist. Die Anmelderin hat
indes keinen Anspruch darauf hat, dass ein solcher Fehler wiederholt wird und das
DPMA damit erneut unrechtmafdig handelt. Denn Amt und Gericht sind zur Be-
achtung der geltenden Gesetze verpflichtet (Art. 20 Abs. 3 GG).

2. Entgegen der Auffassung der Beschwerdefuhrerin leidet der angefochtene

Beschluss auch nicht unter einem Formmangel.

Beschlisse kdnnen gemaf § 20 Abs. 1 Satz 4 DPMAV i. V. m. § 5 Abs. 3 EAPatV
elektronisch unterzeichnet werden, indem der Name der unterzeichnenden Person
eingefugt und das Dokument entweder mit einer fortgeschrittenen Signatur nach
Artikel 3 Nr. 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach Artikel 3 Nr. 12 dieser Verordnung versehen wird.
Wird die Abschrift eines elektronischen Dokuments gefertigt, das mit einem Her-
kunftsnachweis nach 8 5 Absatz 3 EAPatV versehen ist, genigt es gemal § 6
Abs. 2 EAPatV, den Namen der Person, die das Dokument unterzeichnet hat, und
den Tag, an dem das Dokument elektronisch signiert wurde, in den Ausdruck auf-
zunehmen. Zusatzlich ist nach § 6 Abs. 3 EAPatV zu vermerken, dass die Ausfer-
tigung elektronisch erstellt worden und daher nicht unterschrieben ist. Diese Vo-
raussetzungen sind vorliegend erflllt. Die elektronische Unterschrift ist zudem
beim Bundespatentgericht einer Verifizierung unterzogen und erfolgreich auf ihre

Gultigkeit Gberprift worden.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

1. das beschlielende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt

war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausibung 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 Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfah-
rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-



schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraBe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Katker Schodel

pro



