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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 06 358

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Antrag auf Feststellung, dass dem Beschluss der Marken-
stelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. September 2003 die Grundlage entzogen ist, wird als unzulas-

sig zurtickgewiesen.

Grinde

Die Anmeldung der Wortmarke ,Lichtenstein Pharmazeutica“ fur Waren der Klas-
sen 3, 5 und 10 ist von der Markenstelle fir Klasse 5 des Deutschen Patent- und
Markenamts mit Beschluss vom 26. September 2003 wegen eines Eintragungs-
hindernisses nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuriickgewiesen worden. In dem da-
gegen gerichteten Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdefiihrerin mit Schrift-
satz vom 5. Juli 2006 die Rucknahme der Anmeldung erklart und beantragt fest-
zustellen, dass damit der Vorentscheidung des Amtes die Grundlage entzogen

sei.

Mit Zwischenbescheid vom 7. August 2006 ist der Antragstellerin mitgeteilt wor-
den, dass nach Auffassung des Senats in Fallen der vorliegenden Art ohne wei-
tere Verfahrensbeteiligte eine entsprechende Heranziehung des auf mehrseitige
Verfahren beschrankten § 269 Abs. 3 ZPO nicht gerechtfertigt sei. Die Antragstel-
lerin hat den Antrag aufrechterhalten und insbesondere mit Hinweisen auf Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofes und die verwaltungsgerichtliche Praxis be-

grundet.



Der Antrag, festzustellen, dass der Vorentscheidung des Amtes die Grundlage

entzogen sei, wird als unzulassig zuriickgewiesen.

Der Senat teilt zunachst die Auffassung der Antragstellerin, dass die Rucknahme
der Anmeldung im Eintragungsverfahren einer bereits ergangenen - aber noch
nicht rechtskraftigen - Zurickweisungsentscheidung nachtréaglich die verfahrens-
rechtliche Grundlage entzieht (vgl. Kirschneck in Strobele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl. 839 Rdn. 1). Das Anmeldeverfahren ist damit beendet und es ergeht
keine Entscheidung mehr in der Sache (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl.
8§ 39 Rdn. 1). Daraus folgt jedoch kein entsprechender Feststellungsanspruch
analog 8269 Abs.4 ZPO hinsichtlich der nicht rechtskraftig gewordenen

vorangegangenen Entscheidung.

Die begehrte Feststellung kann mangels einer einschlagigen Regelung im Mar-
kengesetz auch nicht auf § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 und 4 ZPO
gestutzt werden. 8§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist auf zivilgerichtliche Klageverfahren
und somit auf mehrseitige Verfahren bezogen. Daher erscheint die vom Bundes-
gerichtshof vorgenommene und vom erkennenden Senat in standiger Praxis so
gehandhabte entsprechende Anwendung des § 269 Abs.4 ZPO i.V.m. § 269
Abs. 3 ZPO auf markenrechtliche Widerspruchsverfahren nach Ricknahme des
Widerspruchs gerechtfertigt, weil es sich insoweit um (zumindest) zweiseitige
Verfahren handelt und die angefochtenen Beschliusse jedenfalls auf Seiten des-
sen, der nicht die verfahrensbeendende Erklarung abgegeben hat, einen unzu-
treffenden Rechtsschein erzeugen kénnen. In diesem Zusammenhang wird auch
klargestellt, dass die Mehrseitigkeit dieser Verfahren nicht durch die Ricknahme

des Widerspruchs beendet wird.

Fur eine Ausdehnung der entsprechenden Anwendung des § 269 Abs. 4 ZPO

. V. m. 8 269 Abs. 3 ZPO auf einseitige markenrechtliche Verfahren wie das Ein-



tragungsverfahren sieht der Senat keine Grundlage. Ist die Anmeldung durch Be-
schluss zuriuickgewiesen worden und wird sie im Beschwerdeverfahren zuriickge-
nommen, kann in diesem Fall eine Rechtsunsicherheit bzw. eine Rechtsunklarheit
oder gar ein falscher Rechtsschein Uber das Bestehen bzw. die Léschung einer
eingetragenen Marke - anders als etwa bei Rlicknahme eines zunachst erfolgrei-
chen Widerspruchs - von vornherein nicht auftreten. Zudem ist ein dem die Ruck-
nahme Erklarenden gegenuberstehender Verfahrensbeteiligter, anders als im Kla-
geverfahren oder auch im Widerspruchsverfahren nicht vorhanden, so dass der
Beschluss der Markenstelle auch keinem anderen Beteiligten zugestellt worden
ist. An der Feststellung der Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses be-
steht daher auch kein solches Rechtsschutzinteresse, wie es in den Fallen
vorliegt, fur die 8§ 269 Abs. 3 ZPO unmittelbar anwendbar ist. Selbst wenn man
dem Gesichtspunkt des subjektiven Rechtsschutzinteresses mit der Antragstellerin
keine malfigebliche Bedeutung beimisst, kommt eine Heranziehung der Regelung
in 8269 Abs. 4 ZPO gemdalR § 82 Abs. 1 ZPO nach Auffassung des Senats in
Fallen der vorliegenden Art aber grundséatzlich nicht in Betracht. Der Antrags-
tellerin geht es nur um eine Feststellung zum Grund, weshalb ihre Anmeldung
nicht zu einem Schutzrecht gefuhrt hat. Ist aber der Zuriickweisungsentscheidung
bereits durch die Ricknahme der Anmeldung, welche selbst nicht in Frage steht,
die Grundlage entzogen, &andert sich dadurch nichts am Rechtsstand und es
besteht keine Grundlage mehr fir eine gerichtliche Beschlussfassung Uber den

nicht rechtskraftig gewordenen Zuriickweisungsbeschluss der Markenstelle.

Auch die Hinweise der Antragstellerin zur verwaltungsgerichtlichen Praxis nach
8§ 92 VwGO fuhren nicht zu einer anderen Beurteilung. Zunachst ist schon nicht
ersichtlich, dass nach Klagericknahme die Unwirksamkeit von Entscheidungen
der Verwaltungsbehdrden festgestellt wirde. Die angefiihrte Praxis erstreckt sich
vielmehr nur auf gerichtliche Entscheidungen. Die Heranziehung der VwGO liegt
aber auch schon deshalb fern, weil das Markengesetz fur patentgerichtliche Ver-
fahren in 8 82 Abs. 1 eine subsididre Verweisung ausdrticklich nur auf die ZPO

und das GVG enthalt. Zudem sind Verfahren vor dem DPMA vom Anwendungsbe-



reich des Verwaltungsverfahrensgesetzes ausdriicklich ausgenommen (8 2 Abs. 2
Nr. 3 VwWVIG. Somit ist anabhéngig davon, ob und in welchem Umfang die Tatig-
keit und die Entscheidungen des DPMA auch Elemente aufweisen, wie sie sonst
im Verwaltungsbereich anzutreffen sind, im Hinblick auf die vom Gesetzgeber
nach dem Urteil des von der Antragstellerin herangezogenen Urteils des BVerwG
(GRUR 1959, 435) fur die hier interessierenden Verfahren des gewerblichen
Rechtsschutzes getroffenen spezifischen Regelungen bezuglich eines Ruckgriffs
auf Vorschriften des Verwaltungsrechts besondere Zurtickhaltung geboten (vgl.
dazu auch BPatG MarkenR 2007, 178, 181 f. - CASHFLOW). Auch lasst die spezi-
fische Unterschiedlichkeit der Verfahren eine Gleichbehandlung nicht geboten er-
scheinen. So ist nach 8 155 Abs. 2 VwWGO der gerichtliche Ausspruch einer Kos-
tenentscheidung zwingend vorgeschrieben, die nach Riucknahme einer Marken-
anmeldung im Eintragungsverfahren - wiederum anders als im Widerspruchsver-
fahren - von vornherein nicht in Betracht kommt. Zudem ist auch die von der An-
tragstellerin angefihrte ,Einseitigkeit* der Verfahren nicht vergleichbar, denn fir
verwaltungsgerichtliche Verfahren ist nach § 78 VwGO immer auch ein Klagegeg-
ner vorhanden und aul3erdem in § 36 VwWGO ein Vertreter des offentlichen Inte-
resses als echter Beteiligter im Sinne des 8 63 Nr. 4 VwGO vorgesehen, der im
markenrechtlichen Verfahren fehlt.

gez.

Unterschriften



