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hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mindliche Verhandlung vom 28. Juni 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr.von Hartz und

Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 11. April 2016 aufgehoben.

Il. Die Rickgangigmachung der mit Verfligung des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2015 vorgenom-
menen Umschreibung der Marke 305 73 572 wird angeord-

net.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke 305 73 572

war ursprunglich, seit dem 10. Marz 2006, fur den Antragsteller fir Waren der
Klassen 1, 3 und 4 eingetragen.

Mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 hat der Antragsteller dem Deutschen Patent-

und Markenamt mitgeteilt, dass er derzeit mit Forderungen eines Rechtsanwaltes,



der Anspruch auf die Wort-/Bildmarke 305 73 572 fur einen ,Herrn K... und/oder
D... GmbH* (...) erhebe, konfrontiert werde. Gemal} einer — in Ausziigen
vorgelegten — Notarurkunde vom 16. April 2008 hatten die moglichen Anspruch-
steller auf alle bekannten und unbekannten Anspriiche verzichtet. Inhaberum-
schreibungen bezuglich der Marke seien daher erst nach seiner, des Antragstel-
lers, ausdriicklichen schriftichen Genehmigung zul&ssig.

Mit am 7. August 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Schriftsatz haben die Verfahrensbevollméchtigen des Antragsgegners die Eintra-
gung der Rechtsnachfolge bzgl. der verfahrensgegenstandlichen Marke vom An-
tragsteller, Herrn K1..., auf den Antragsgegner, Herrn K..., beantragt.
Gleichzeitig wurde ein notarieller Vertrag vom 21. Juli 2006 in Abschrift vorgelegt.
Hierin heil3t es unter Ziffer V. ,Wort- und /Bildmarke DE 305 73 572

.Herr K1... ist Inhaber der vorgenannten Wort-

/Bildmarke. Er verpflichtet sich dazu, diese auf Herrn K...

zu Ubertragen. Herr K1... bevollméachtigt Herrn

K..., alle in diesem Zusammenhang notwendigen Erklarungen
gegenuber Behorden und Dritten abzugeben. Insoweit hat der Be-
vollmachtigte das Recht, soweit Stellvertretung zuldssig ist, im
Namen des Vollmachtgebers Rechtsgeschafte und Rechtshand-
lungen fur ihn vorzunehmen und Erklarungen aller Art vor Gericht
und Behorden und gegentber Privaten abzugeben und entgegen-
zunehmen. Von den Beschrankungen des § 181 BGB ist der Be-
vollmachtigte befreit. Diese Vollmacht erlischt nicht durch den Tod

des Vollmachtgebers; sie ist unwiderruflich.”

Mit Bescheid vom 20. August 2015 hat die Markenabteilung beanstandet, dass ein
Umschreibungsantrag aus 2006 nicht aktenkundig sei. Die bislang eingereichten
Unterlagen seien ,nicht geeignet, die Ubertragung der Marke von Herrn K1...

auf Herrn K... nachzuweisen®, noch enthielten sie ,eine zwingende notwendige



und explizite Bewilligung der Umschreibung durch die Beteiligten“. Aus diesem
Grunde werde das Formular W 7616 (Antrag auf Eintragung eines Rechtsiuber-
gangs) Ubersandt, das vollstandig auszufiullen und beidseitig zu unterschreiben

sei.

Mit Schreiben vom 29. September 2015 haben die Verfahrensbevollméchtigen des
Antragsgegners das vollstédndig ausgeflillte Formular W 7616, welches von dem
Antragsgegner sowohl als Rechtsnachfolger als auch als Vertreter des Antrag-
stellers (als friherem Markeninhaber) unterzeichnet war, eingereicht. Das Recht
des Antragsgegners zur Selbstkontraktion ergebe sich aus dem notariellen Vertrag

vom 21. Juli 2006, der noch einmal in beglaubigter Abschrift vorgelegt wurde.

Am 26. Oktober 2015 hat die Markenabteilung antragsgemafd die Umschreibung
der Rechtsnachfolge auf den Antragsgegner im Register verfugt. Die Verd6ffentli-

chung der Umschreibung erfolgte am 27. November 2015.

Der Antragsteller ist erstmals mit Schreiben vom 26. Oktober 2015 tber die Um-

schreibung im Markenregister unterrichtet worden.

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2015 hat der Antragsteller daraufhin ,Widerspruch*
gegen die vollzogene Umschreibung eingelegt. Auf Bescheide der Markenabtei-
lung vom 9. November 2015 und vom 24. November 2015 hat er sodann mit
Schreiben vom 11. Januar 2016 klargestellt, dass die Wort-/Bildmarke 305 73 572

auf seinen Namen umgeschrieben werden solle.

Zur Begruindung hat er vorgetragen, dass die Wort-/Bildmarke 305 73 572 nie an
den Antragsgegner Ubertragen worden sei. Die 2006 erteilte Vollmacht sei auf-
grund des Forderungsverzichts in der notariellen Urkunde vom 16. April 2008 erlo-
schen, ebenso wie die Verpflichtung zur Ubertragung der Markenrechte. Zum
Nachweis hat der Antragssteller eine vollstdndige Kopie des — bereits mit Fax vom

29. Juli 2015 auszugsweise Ubersandten — Notarvertrags vom 16. April 2008 vor-



gelegt. In dieser notariellen Vereinbarung werden eingangs die erschienenen Par-
teien wie folgt bezeichnet:

.L1. Herr K... (...)

hier handelnd

a) eigenen Namens

b) als einzelvertretungsberechtiger und von den Beschrankungen
des § 181 BGB befreiter Geschaftsfuhrer fir die

D... GmbH, ..., mit Sitz

inG...

2. HerrK1L... (....)"

In dem weiteren Text der notariellen Urkunde, auf den wegen seiner Einzelheiten

Bezug genommen wird, heil3t es in Teil IV. des Vertrages:

.Damit sind samtliche wechselseitigen Anspriiche der Vertragspar-
teien, gleich ob bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem

Rechtsgrund, abgegolten....

Herr K... erklart im Namen der D... GmbH ...

mit Sitz in G..., dass sie keinerlei

Anspriche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gleich ob bekannt
oder unbekannt gegen Herrn K1... hat bzw. hiermit auf sie

verzichtet (...)."

Mit Beschluss vom 11. April 2016 hat die Markenabteilung 3.1. des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA) den Antrag auf Rickgangigmachung der vollzo-
genen Umschreibung beztiglich der Marke 305 73 572 zurlickgewiesen.



Zur Begrundung hat die Markenabteilung ausgefuhrt, dem als Antrag auf Ruck-
gangigmachung der vollzogenen Umschreibung auszulegenden Begehren miisse
der Erfolg versagt bleiben. Eine Ruckgangigmachung der Umschreibung sei nur in
eng begrenzten Ausnahmefallen méglich, insbesondere wenn die Umschreibung
auf einem schweren Verfahrensmangel beruhe. Hierfir bestinden vorliegend
keine Anhaltspunkte. Das rechtliche Gehor des Antragstellers sei nicht verletzt
worden. Selbst wenn der Notarvertrag vom 16. April 2008 und die sonstigen Ein-
wendungen des Antragstellers am Tag der Vornahme der Umschreibung vollstan-
dig vorgelegen hatten, wére keine abweichende Entscheidung getroffen worden,
so dass die Umschreibung nicht auf einer fehlenden Anhérung des friiheren Mar-
keninhabers beruhe. Denn der Rechtsiibergang vom Antragsteller auf den An-
tragsgegner sei in ausreichendem Umfang nachgewiesen gewesen. Das amtliche
Formular W 7616 habe vorgelegen. Die Berechtigung des Antragsgegners, auch
fur den eingetragenen Markeninhaber unterzeichnen zu durfen, habe sich aus der
beglaubigten Abschrift der Notarurkunde vom 21. Juli 2006 ergeben. Der Zeitab-
lauf von mehreren Jahren bis zur Stellung Umschreibungsantrags sei bereits des-
halb nicht geeignet gewesen, berechtigte Zweifel an dem Rechtstibergang zu be-
grunden, weil die Vollmacht ,unwiderruflich” und zudem in notariell beurkundeter

Form erteilt worden sei.

Die Einwendungen des Antragstellers unter Hinweis auf die Notarurkunde vom
16. April 2008 seien demgegeniber nicht erheblich. Zum einen sei die streitge-
genstandliche Wort-/Bildmarke 305 73 572 in diesem Notarvertrag nicht ausdriick-
lich erwahnt, so dass anzunehmen sei, dass sie nicht Gegenstand der vertragli-
chen Vereinbarungen gewesen sei. Zum anderen habe der Antragsgegner in
Teil IV. des Vertrages einen Anspruchsverzicht nicht als nattrliche Person, son-
dern lediglich im Namen der ,D... GmbH ...

“ erklart. Anderes ergebe sich auch nicht aus der Abgeltungsklausel, zumal

in der Notarurkunde vom 16. April 2008 lediglich Zahlungsverpflichtungen im Zu-
sammenhang mit der Ubertragung von Geschéftsanteilen geregelt seien.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

Zur Begrindung tragt er vor, es sei dem Deutschen Patent- und Markenamt schon
mit Faxschreiben vom 29. Juli 2015 mitgeteilt worden, dass eine Markenum-
schreibung der ausdricklichen Zustimmung des Antragstellers bedurfe. Auch die
Kopie des Notarvertrags vom 16. April 2008 habe dem Amt schon vor Eingang
des Umschreibungsantrags in Auszigen vorgelegen. Das Amt habe daher nicht
davon ausgehen dirfen, dass der Antragsgegner noch berechtigt gewesen sei,
den Antragsteller zu vertreten. In der Sache habe die Markenabteilung verkannt,
dass auch eine ,unwiderrufliche” Vollmacht jederzeit widerrufen werden konne.
Ferner habe das Amt den Notarvertrag vom 16. April 2008 fehlerhaft ausgelegt.
Als Vertragspartei sei in dem Notarvertrag der Antragsgegner, Herr K...,

sowohl im eigenen Namen als auch als Geschéftsfuhrer der D... GmbH

genannt. Die Abgeltungsklausel in Teil IV des Vertrages schlie3e daher samtliche

Anspriche des Antragsgegners als nattrliche Person mit ein.

Der Antragsteller beantragt sinngeman,

den Beschluss der Markenabteilung 3.1. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 11. April 2016 aufzuheben und die Ruck-
gangigmachung der mit Verfugung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 26. Oktober 2015 vorgenommenen Umschrei-
bung der Marke 305 73 572 anzuordnen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung und tragt ergéan-

zend vor, der wechselseitige Forderungsverzicht in der notariellen Vertragsur-

kunde aus 2008 lasse eine einmal erteilte, unwiderrufliche Vollmacht unberihrt.



Zudem habe der Anspruchsverzicht aus dem Jahre 2008 den Anspruch auf Uber-
tragung der Markenrechte nicht mehr betreffen konnen, da diese bereits im Jahr
2006 vollzogen worden sei. Denn noch im Jahr 2006, im Anschluss an die Beur-
kundung, sei die Abtretung der Markenrechte an die D... GmbH vollzo-

gen worden durch entsprechende Erklarungen des Antragsgegners sowohl als
Vertreter des Antragstellers als auch als Vertreter der D... GmbH. Ebenso

bereits im Jahr 2006 sei der Verfahrensbevollméchtigte des Antragsgegners be-
auftragt worden, die registerrechtliche Umschreibung der Marke zu veranlassen.
Aus der Erinnerung des Verfahrensbevollméachtigten sei dieser auch tétig gewor-
den, Unterlagen hierzu seien allerdings nicht mehr vorhanden. Im Ergebnis
komme es darauf aber nicht an, da der registerrechtlichen Umschreibung ohnehin
nur ein ,deklaratorischer Charakter* zuzumessen sei und diese aufgrund der un-
widerruflich erteilten Vollmacht unproblematisch auch heute noch nachgeholt wer-

den kdnne.

Der Antragsteller erwidert, der Vortrag des Antragsgegners sei widersprichlich.
Einerseits werde eine Abtretung der Markenrechte durch den Antragsgegner an
die D... GmbH in 2006 behauptet, andererseits habe aber der Antrags-

gegner im Jahr 2015 die Markenumschreibung auf sich selbst beantragt. Die an-
geblichen Handlungen des Antragsgegners im Jahr 2006 seien zu bestreiten und
durch nichts bewiesen. Offensichtlich sei der Verfahrensbevollmachtigte des An-
tragsgegners erstmals im August 2015 tétig geworden, wobei zu diesem Zeitpunkt

die Vollmacht ausdriicklich widerrufen gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.



Die von der Markenabteilung durchgefiihrte Umschreibung der Wort-/Bildmarke
305 73 572 auf den Antragsgegner war zu Unrecht erfolgt, da begriindete Zweifel
an dem Rechtsiibergang bestanden. Das von der Markenabteilung durchgeftihrte
Verfahren weist zudem einen so schwerwiegenden Mangel auf, dass die Ruck-
gangigmachung der Umschreibung — wie von dem Antragsteller beantragt — recht-

lich geboten erscheint.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist die Markenabteilung davon ausgegangen,
dass das Begehren des Antragstellers (in Form der Klarstellung mit Schreiben
vom 11. Januar 2016, ihn als Inhaber der Marke 305 73 572 in das Markenregister
einzutragen) als Antrag auf Ruckgéangigmachung der vollzogenen Umschreibung
auszulegen ist, weil es sich inhaltlich gegen die Eintragung der Rechtsnachfolge

auf den Antragsgegner richtet (vgl. BPatGE 53, 26, juris Rn. 8 m. w. N.).

2. Die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine
vollzogene Umschreibung riickgangig zu machen ist, ist im Gesetz nicht geregelt.
Auszugehen ist davon, dass alleine der Umstand, dass sich eine vollzogene Um-
schreibung als im Widerspruch zur materiellen Rechtslage erweisen sollte, eine
Ruckgangigmachung der Umschreibung nicht rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 1969,
43, 44 u. 46 — Marpin; BPatG GRUR-RR 2008, 261 — Markenumschreibung; siehe
auch m. w. N. Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 27 Rn. 44). Auch im
Falle eines Antrags auf Rickumschreibung gilt namlich, dass eine umfassende
Prufung nicht dem Wesen eines Registerverfahrens entsprdche (BGH GRUR
1969, 43, 44 u. 46 — Marpin). Eine solche Prifung findet beispielsweise im Rah-
men einer Umschreibungsbewilligungsklage (vor den Zivilgerichten) statt, die des-
halb oft der sachdienlichere Rechtsbehelf sein wird (vgl. Strébele/Hacker/Thiering,
a.a. 0., 8 27 Rn. 44).

Eine Ruckgangigmachung einer vollzogenen Umschreibung kommt daher im pa-
tentamtlichen Verfahren nur dann in Betracht, wenn die Umschreibung auf einem
schweren Verfahrensmangel beruhte (BGH GRUR 1969, 43, 45 — Marpin; BPatG
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26 W (pat) 116/03 — Union; BPatG 24 W (pat) 1/01 — FLUIDEAL). Das ist zuné&chst
dann der Fall, wenn dem vorher eingetragenen Markeninhaber das erforderliche
rechtliche Gehdr nicht gewahrt worden ist und die erfolgte Umschreibung auf die-
sem Verfahrensfehler beruhte (vgl. BGH GRUR 1969, 43, 44 f. — Marpin; BPatG
GRUR-RR 2008, 261 — Markenumschreibung; BPatGE 46, 92 — Umschreibung
einer Marke; BPatG BIPMZ 1999, 370, 371 — Umschreibung/rechtliches Gehor).
Darlber hinaus ist eine Rickumschreibung vorzunehmen, wenn Umstande vorlie-
gen, die sogar die Beseitigung eines rechtskraftigen Urteils im Wege der Wieder-
aufnahme des Verfahrens ermdglichen wirden, d. h. in den Fallen der 88§ 578 ff.
ZPO (vgl. zum Ganzen Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 27 Rdn. 45 m. w. N.).

In Anwendung der dargelegten Grundsatze liegen die Voraussetzungen einer

Ruckgangigmachung der vollzogenen Umschreibung vor.

3. Die Markenabteilung hat den Antragsteller — als eingetragenen Markeninha-
ber — vor der Vollziehung der Umschreibung mit Verfligung vom 26. Oktober 2015
nicht von dem Umschreibungsantrag in Kenntnis gesetzt, was einen schweren
Verfahrensmangel darstellt. Denn hierdurch hat die Markenabteilung den durch
Art. 103 Abs. 1 GG grundgesetzlich verburgten Anspruch auf rechtliches Gehér
verletzt, der in 8 59 Abs. 2 MarkenG ausdrtcklich fir alle im Markengesetz gere-

gelten Verfahren festgeschrieben ist.

a) Bei der Umschreibung eines gewerblichen Schutzrechts handelt es sich um
ein jedenfalls inhaltlich zweiseitiges Verfahren, an dem neben dem Rechtsnach-
folger auch der bisher eingetragene Rechtsinhaber beteiligt ist (vgl. BPatGE 46,
42, 43 — Umschreibung). Wenn auch die Umschreibung fir sich noch nicht zu ei-
nem Rechtsverlust in materiellrechtlicher Hinsicht fuhrt, kann sie — zu Unrecht er-
folgt — fur den wahren Berechtigten erhebliche Rechtsnachteile und unabsehbare
Schwierigkeiten bei der Verwaltung und der Geltendmachung seines Rechts be-
wirken. Dies ist die rechtliche Konsequenz aus der Regelung des 8§ 28 Abs. 1

MarkenG, wonach der im Register Eingetragene, auch wenn die Marke materiell-
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rechtlich nicht auf ihn Gbergegangen ist, als berechtigt und verpflichtet vermutet
wird. Kraft dieser Legitimationswirkung kann der Eingetragene in patentamtlichen
und auch in gerichtlichen Verfahren — allein mit Verweis auf seine Registereintra-
gung — Antrage stellen und Rechtsmittel einlegen, wahrend der tatsachliche Inha-
ber der Marke, um dem wirksam entgegentreten zu kdnnen, besondere Umstande
geltend machen muss, welche die gesetzliche Vermutung des § 28 Abs. 1 Mar-
kenG ernsthaft erschittern. Ein zu Unrecht als Markeninhaber Ausgewiesener
erhalt mit seiner Eintragung im Register eine Rechtsmacht, die ihm der tatséachlich
Berechtigte im Streitfalle nur unter Beschreitung des ordentlichen Rechtswegs und
damit unter gré3eren Anstrengungen wieder entziehen kann. Gerade weil sich aus
einer falschlich vorgenommenen Umschreibung gravierende Folgen ergeben
konnen, ist das Patentamt gehalten, erkennbaren Zweifeln am Rechtsibergang
gegebenenfalls durch Anhérung beider Beteiligter nachzugehen (vgl. zum Ganzen
ausfuhrlich BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2007, 24 W (pat) 84/06 = BPatGE
50, 54-60).

b) Ausgehend hiervon ist eine vorherige Unterrichtung des eingetragenen
Markeninhabers zumindest in den Féllen des § 28 Abs. 3 Nr. 2 DPMAV erforder-
lich, in denen — wie hier — die Umschreibung auf der Grundlage eines nur vom
(angeblichen) Rechtsnachfolger gestellten Antrags vorgenommen werden soll,
eine Erklarung des bisher eingetragenen Rechtsinhabers zum eigentlichen Um-
schreibungsverfahren aber fehlt. In solchen Fallen bestehen in aller Regel zumin-
dest Restzweifel, ob eine die Umschreibung begriindende Ubertragung der Marke
tatsachlich stattgefunden hat, so dass dem eingetragenen Markeninhaber stets
rechtliches Gehdr zu gewéhren ist (vgl. BPatG GRUR-RR 2008, 261 — Markenum-
schreibung; BPatG 28 W (pat) 177/07 — PRO TEC; BPatG 25 W (pat) 20/09 — tall
tree; Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 27 Rn. 34).

c) Die vorherige Unterrichtung des Antragstellers —als eingetragenem
Markeninhaber — war vorliegend auch nicht wegen des von der Markenabteilung

angenommenen Vorliegens einer ,Umschreibungsbewilligung” (i S d 8 28 Abs. 3
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Nr. 2 a DPMAV) bzw. deshalb entbehrlich, weil der Antragsteller den Antragsgeg-
ner im notariellen Vertrag vom 21. Juli 2006 ,vollumfanglich und unwiderruflich®
ermachtigt hatte, ,unter Befreiung von den Beschrénkungen des § 181 BGB alle
notwendigen Erklarungen gegeniber Behérden und Dritten im Zusammenhang

mit der Ubertragung der streitgegenstandlichen Marke abzugeben®.

Denn auch eine ,unwiderrufliche* Vollmacht kann grundsatzlich — wenn auch nur
aus wichtigem Grunde — widerrufen werden (vgl. BGH WM 1969, 1009; 1985, 646;
Palandt/Ellenberger, BGB 72. Aufl., 8§ 168 BGB Rn. 6). Gerade auch vor dem
Hintergrund des Zeitablaufs — die ,unwiderrufliche* Vollmacht wurde unstreitig
2006 erteilt, der Umschreibungsantrag aber erst 2015, also knapp neun Jahre
danach gestellt — war es vorliegend geboten, den eingetragenen Markeninhaber
anzuhéren und ihm hierdurch etwa Gelegenheit zu geben, sich zu der
Rechtswirksamkeit der neun Jahre alten Vollmacht zu auf3ern.

Hinzu tritt vorliegend noch, dass der Antragsteller bereits mit Faxschreiben vom
29. Juli 2015 gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erkennen ge-
geben hatte, dass er gegen einen etwaigen Umschreibungsantrag Einwendungen
erheben werde. Ferner lag dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits seit
diesem Zeitpunkt ein Auszug der notariellen Urkunde vom 16. April 2008 (mit der
Abgeltungsklausel in Ziffer IV.) vor. Die Markenabteilung durfte dies im weiteren
Verfahren nicht einfach ignorieren, sondern war gerade auch aufgrund dieser Ein-
gabe gehalten, den Antragsteller iber den sodann tatsédchlich am 7. August 2015
gestellten Umschreibungsantrag zu unterrichten. Zugleich war dem Antragsteller
Gelegenheit zur AuRerung zu geben, zumal sich schon nach der Aktenlage — so-
wohl in Ansehung des Zeitablaufs von neun Jahren, als auch im Hinblick auf die
wechselseitige Vorlage zweier notarieller Urkunden aus 2006 und 2008 — unmit-
telbar Zweifel aufdrangen mussten, ob der Antragsgegner den Umschreibungsan-
trag tatsachlich zugleich in ,Vertretung® fir den Antragsteller unterzeichnen durfte
(vgl. hierzu ausfihrlich im Folgenden, unter 4.).
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Da die Markenabteilung dies unterlassen hat, ist eine Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehor festzustellen.

4. Die von der Markenabteilung vorgenommene Umschreibung beruhte auch

auf der Verletzung des erforderlichen rechtlichen Gehors.

Erheblich ist nur der Gehdrsverstol3, auf dem Entscheidung beruht (BayObLG
NJW-RR 1989, 1090), d. h. sie musste moglicherweise anders ausgefallen sein,
wenn das Gehor gewahrt worden ware (vgl. etwa BVerfGE 13, 132 [144];
Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., Einl I, Rn. 20). Insoweit ist zur Begriindung eines
Ruckumschreibungsantrags darzutun, was bei Gewahrung rechtlichen Gehdors

vorgebracht worden ware.

Da allerdings wie dargelegt eine umfassende rechtliche Prifung dem Wesen eines
Registerverfahrens nicht entspricht, sondern den Verfahren vor den ordentlichen
Gerichten vorbehalten ist, ist es fur die Begrindetheit des Antrags auf Rickulber-
schreibung bereits ausreichend, wenn dieses Vorbringen — nach objektiven Mal3-
staben (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 27 Rn. 36) im Rahmen einer for-
malen, summarischen Prufung (BPatG 33 W (pat) 116/04 — DSC) — geeignet er-
scheint, zumindest begrindete Zweifel an der Rechtsnachfolge im Sinne von § 28
Abs. 6 DPMAYV zu wecken.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erflllt. Denn vorliegend hatten sich der
Markenabteilung bei ordnungsgemafer Anhdrung des Antragstellers sowohl unter
Berucksichtigung des Zeitablaufs als auch in Ansehung der vorgelegten notariel-
len Urkunde vom 16. April 2008 begrindete Zweifel an dem Rechtsubergang auf-

drangen mussen.

a) Bei einem —wie hier— einseitigen Umschreibungsantrag kann Anlass zu
begrindeten Zweifeln insbesondere auch eine langere Zeitspanne zwischen der
Erstellung der nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 DPMAYV vorgelegten Dokumente (Umschrei-
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bungsbewilligung bzw. Ubertragungsvertrag) und der Stellung des Umschrei-
bungsantrags geben (vgl. hierzu aus der Rechtsprechung etwa BPatG GRUR RR-
2008, 261, 262 — Markenumschreibung [mehr als ein Jahr]; BPatG, Beschluss
vom 5. Mai 2010, 26 W (pat) 97/08 — LIENIG, juris [Antragstellung nach neun Jah-
ren]; vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 7 Rn. 38). So liegt der Fall
auch hier, da der Umschreibungsantrag knapp neun Jahre nach Erstellung der
notariellen Urkunde aus 2006, auf die sich der Antragsgegner stitzt, gestellt

wurde.

b) Weiterhin drangen sich begrindete Zweifel an der Rechtsnachfolge unmittel-
bar bei einer Gesamtschau der von den Beteiligten wechselseitig vorgelegten no-
tariellen Urkunden aus 2006 und 2008 auf.

Der notarielle Vertrag vom 21. Juli 2006 beinhaltet in materieller Hinsicht noch
keinen (dinglichen) ,Ubertragungsvertrag® oder eine ,Erklarung tber die Ubertra-
gung”“ der verfahrensgegenstandlichen Marke. Vielmehr hat sich der Antragsteller
hierin lediglich schuldrechtlich zur Ubertragung der Marke verpflichtet, wahrend
ein dingliches Verfligungsgeschaft tber die Ubertragung Marke (vgl. hierzu Stro-
bele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 27 Rn 18) in der notariellen Urkunde gerade nicht

enthalten ist.

Sodann — offensichtlich, wie es aus dem Vertragstext hervorgeht, vor dem Hinter-
grund von offen stehenden Zahlungsverbindlichkeiten des Antragsgegners aus
dem Notarvertrag 2006 — haben die Beteiligten in Ziffer IV. Absatz 1 Satz 1 der
weiteren notariellen Vereinbarung vom 16. April 2008 ausdriicklich vereinbart,
dass damit ,samtliche wechselseitigen Anspriche der Vertragsparteien, gleich ob
bekannt oder unbekannt, gleich aus welchem Rechtsgrund abgegolten* sein soll-
ten. Von dieser Abgeltungsklausel ist aber, wie der Antragsteller mit Recht vor-
tragt, grundsatzlich auch die schuldrechtliche Verpflichtung zur Ubertragung der
verfahrensgegenstandlichen Marke erfasst, d. h. der Wortlaut der notariellen Ver-

einbarung vom 16. April 2008 spricht dafur, dass das schuldrechtliche Kausalge-
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schaft hinsichtlich der Ubertragung der Marke mit der Abgeltung aller wechselsei-
tigen Anspriiche erloschen ist.

Entgegen den Ausfuhrungen im angefochtenen Beschluss vom 11. April 2016 las-
sen sich die hieraus unmittelbar erwachsenden, begrindeten Zweifel am Rechts-
Ubergang auch nicht im Wege einer Vertragsauslegung — welche, soweit sich die
Auslegungsergebnisse nicht unmittelbar aufdrangen, ohnehin nicht mehr Gegen-
stand des auf eine formale, summarische Prifung beschrankten Registerverfah-
rens sein kann (vgl. BPatG 27 W (pat) 532/13 — et Kabuffke Killepitsch, juris,
Rn. 27 m.w.N.) — beseitigen. Die Argumentation der Markenabteilung Ubersieht
bereits im Ausgangspunkt, dass ausweislich des Rubrums des notariellen Ver-
trags vom 16. April 2008 der Antragsgegner, Herr K..., ausdricklich auch ,eige-
nen Namens handelnd” Vertragspartei ist. Die Abgeltungsklausel in Ziffer IV Ab-
satz 1 Satz 1 der notariellen Vereinbarung vom 16. April 2008 bezieht demnach
auch samtliche Anspriche zwischen dem Antragsteller und dem Antragsgegner
als natirliche Person mit ein (und bleibt von den nachfolgenden Klarstellungen in
Absatz 2, die das Verhaltnis zur D... GmbH betreffen, unberuhrt). Uner-

heblich ist es ferner, dass die verfahrensgegenstandliche Wort-/Bildmarke in dem
notariellen Vertrag keine ausdriickliche Erwédhnung findet, da sich die Abgeltungs-
klausel ausdrticklich auf ,samtliche wechselseitigen Anspriiche (...), gleich aus
welchem Rechtsgrund®, bezieht, so dass sich eine Bezeichnung einzelner Anspri-
che erubrigt. Soweit die Markenabteilung schliel3lich wiederholt mit der ,Unwider-
ruflichkeit* der 2006 notariell erteilten Vollmacht argumentiert, verkennt dies wie
dargelegt zum einen, dass auch eine ,unwiderrufliche* Vollmacht aus wichtigem
Grunde widerrufen werden kann. Ferner richtet sich auch das Erléschen einer
~unwiderruflich® erteilten Vollmacht nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden
Rechtsverhaltnis (8 168 BGB), so dass der Antragsgegner schon in Ansehung der
Abgeltungsklausel im notariellen Vertrag vom 16. April 2008 die Vollmacht im In-
nenverhaltnis der Vertragsparteien nicht mehr nutzen durfte, wie es der Antrag-
steller dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits mit Faxschreiben vom

29. Juli 2015 unter Beseitigung jeglichen Rechtsscheins angezeigt hatte.



-16 -

c) Letztlich bedirfen alle diese Auslegungs- und Rechtsfragen vorliegend indes
keiner abschlieRenden Entscheidung. Ebenso wenig kommt es auf den — vom An-
tragsteller bestrittenen — Tatsachenvortrag des Antragsgegners im Beschwerde-
verfahren an, wonach der dingliche Rechtstiibergang an der Marke bereits im Jahr

2006 vollzogen worden sei.

Vielmehr ist einem Rickumschreibungsantrag stattzugeben, wenn — wie hier —
das Umschreibungsverfahren an einem schweren Verfahrensmangel leidet und
dargetan ist, dass bei Meidung des Verfahrensmangels, hier also bei ordnungs-
gemaler Gewahrung rechtlichen Gehdrs fir den Antragsteller, die Umschreibung
maoglicherweise unterblieben wére. Davon ist — korrespondierend zu den Grund-
satzen, die fir das Umschreibungsverfahren selbst gelten — schon dann auszuge-
hen, wenn sich begriindete Zweifel an der angenommenen Rechtsnachfolge im
Sinne von 828 Abs. 6 DPMAV ergeben hatten (vgl. Strobele/Hacker/Thiering,
a. a. 0., 8 27 Rn. 45). Davon aber ist nach dem Ausgefiihrten ohne weiteres aus-
zugehen. Der angefochtene Beschluss konnte daher keinen Bestand haben. Er
war aufzuheben und die Ruckgangigmachung der vollzogenen Umschreibung war

anzuordnen.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des 8 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgriinde fur die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch

sonst ersichtlich sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Antragsgegner das Rechtsmittel der Rechts-
beschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie

nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrucklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-
lich einzulegen.

Dr. Hacker Dr. von Hartz Dr. Meiser

Fi



