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BESCHLUSS
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betreffend die Marke 30 2011 064 111
(hier: Loschungsverfahren S 38/17 Losch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein und die
Richter Schwarz und Dr. Sochtig

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdefiihrers auf Aussetzung des Verfah-

rens wird zurtickgewiesen.

Grinde

Der Beschwerdefuhrer hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Loschung
der Marke 30 2011 064 111 ,Erdmann & Rossi* beantragt, die am 25. Januar 2012
in das Markenregister als Wortmarke fur Waren der Klasse 12 und Dienstleistun-
gen der Klassen 37 und 42 zugunsten der Beschwerdegegnerin eingetragen wor-
den ist. Den Antrag hat er darauf gestitzt, dass die Beschwerdegegnerin ihre
Marke bosglaubig angemeldet habe, weil sie von Anfang an keine Absicht gehabt
habe, diese zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu
benutzen, sondern allein um den Beschwerdeflhrer an der Benutzung seiner vor-
angemeldeten Marken zu hindern. Bei diesen Marken des Beschwerdefuihrers
handelt es sich um die am 19. September 2011 angemeldete und fir identische
Waren und Dienstleistungen wie die angegriffene Marke eingetragene Unions-
marke 010310481 ,Erdmann & Rossi“ und die am 9. Marz 2011 angemeldete und

ebenfalls fur identische Waren und Dienstleistungen eingetragene deutsche Marke



30 2011 013 802 ,Erdmann & Rossi“, auf welche der Beschwerdefiihrer nach Ein-
tragung der vorgenannten Unionsmarke verzichtet hat.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss
vom 13. Juli 2018 den Ldschungsantrag mit der Begrindung, dass die gesetz-
lichen Léschungsvoraussetzungen nicht bestiinden, zuriickgewiesen und dem Be-
schwerdefihrer die Kosten des Léschungsverfahrens mit der Begrindung aufer-
legt, die fehlende Schlussigkeit des Vorbringens des Beschwerdeflhrers und der
Umstand, dass er gegen die jingere Marke auch Widerspruch hatte einlegen kon-
nen, stellten einen Billigkeitsgrund dar, der eine solche Kostenentscheidung aus-

nahmsweise rechtfertige.

Gegen diesen seinen Verfahrensbevollméchtigten am 14. August 2018 zugestell-
ten Beschluss hat der Beschwerdefiihrer am 31. August 2018 unter Zahlung der

hierfir gesetzlich bestimmten Gebuhr Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 7. Marz 2019 hat der Beschwerdefiihrer die Aussetzung des
Verfahrens mit der Begrindung beantragt, gegen die beim angefochtenen Be-
schluss mitwirkenden Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamtes habe er
Strafanzeige erstattet, weil der angefochtene Beschluss manipuliert worden sei,
indem entgegen dem in der Verwaltungsakte enthaltenen Beratungsergebnis,
demzufolge keine Kosten auferlegt werden sollten, im spateren Beschluss mit
einer nach Auffassung des Beschwerdefliihrers abwegigen Begrindung eine Kos-
tenauferlegung ausgesprochen worden sei. Dies stehe in einer ,unheilvollen Tradi-
tion“ des Deutschen Patent- und Markenamts, das jahrelang auf seiner Webseite
ihn wegen seiner eigenen Markenanmeldung als ,Dr. Schlitzohr* bezeichnet habe

und insoweit eine strafbewehrte Unterlassungserklarung habe abgeben muissen.

Auf Bitte des friheren Berichterstatters des Senats um Mitteilung, zu welchen ver-
fahrensrelevanten Tatsachen der Beschwerdefihrer Erkenntnisse aus den Ermitt-

lungen der Staatsanwaltschaft erwarte, hat der Beschwerdeflhrer mit Schriftsatz



vom 5. Juli 2019 ausgefuhrt, aus dem Ermittlungsverfahren erwarte er Erkennt-
nisse zu den ,Weisungsverhaltnissen“ vor Abfassen der angefochtenen Entschei-
dung und den Einzelheiten ihrer Entstehung im sogenannten ,Umlaufverfahren®.
Auch habe das Deutsche Patent- und Markenamt den Sachverhalt manipuliert,
indem es unstreitiges Vorbringen in einer an arglistige Tauschung grenzenden Art
und Weise lediglich als Vortrag des Beschwerdeflhrers bezeichnet und verkannt
habe, dass das einzige streitbezogene Vorbringen der Beschwerdegegnerin, nam-
lich, dass ihr eine Benutzung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs
des Beschwerdefuhrers nicht moglich gewesen sei, offenkundig falsch sei, da ein
Widerspruch der Benutzung nicht entgegenstehe.

Der Beschwerdefuhrer beantragt,

1. das vorliegende Verfahren bis zum Abschluss der strafrechtli-
chen Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen des vor-
liegend angefochtenen Beschlusses des DPMA vom 13.07.18

auszusetzen,

2. vorsorglich, dem Beschwerdefuhrer zur Begrindung seiner
Beschwerde eine Fristverlangerung von zwei Monaten zu
gewahren, berechnet ab dem diesseitigen Zugang der rechts-
kraftigen Entscheidung, welche das strafrechtliche Ermitt-
lungsverfahren Staatsanwaltschaft Minchen |,
123 Js 223877/18 abschliel3t.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Antrag, das vorliegende Verfahren bis zum Abschluss der
strafrechtlichen Ermittlungen gegen mehrere Personen wegen des
vorliegend angefochtenen Beschlusses des DPMA vom 13.07.18

auszusetzen, zuriickzuweisen.



Die Beschwerdegegnerin tragt vor, hinter den Behauptungen des Beschwerdefih-
rers stehe allein das Kalkul, das Verfahren zu verzdgern. Seine Ruge, im angegrif-
fenen Beschluss seien entgegen der Beratung Kosten auferlegt worden, misse
ins Leere gehen, denn ein Verfahrensbeteiligter kbnne aus der stets internen Be-

ratung eines Entscheidungskorpers keine Rechte herleiten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Antrag des Beschwerdeflihrers auf Aussetzung des Verfahrens ist zurlickzu-
weisen, welil die gesetzlichen Voraussetzungen fir eine solche Entscheidung unter

keinem rechtlichen Gesichtspunkt bestehen.

1. Ein Aussetzungsgrund nach § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 148 ZPO besteht

nicht.

Nach dieser Vorschrift kann ein Verfahren ausgesetzt werden, wenn die Entschei-
dung ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsver-
haltnisses abhangt, das den Gegenstand eines anderen anhangigen Rechtsstreits
bildet oder von einer Verwaltungsbehorde festzustellen ist. Da staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungen aber weder einen Rechtsstreit darstellen noch mit ihrem Ab-
schluss ein Rechtsverhdltnis festgestellt wird, da das mdgliche Vorliegen eines
strafbaren Verhaltens schon nicht unter den Begriff des Rechtsverhaltnisses fallt
und im Ubrigen, auch wenn es sich bei der Staatsanwaltschaft um eine Verwal-
tungsbehorde handelt, nicht von dieser, sondern nach Anklageerhebung nur von
den Strafgerichten festgestellt werden kann, fehlt es an jeglichen Voraussetzun-
gen fur eine Aussetzung nach dem uber § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend her-
anzuziehenden § 148 ZPO.



2. Auch eine Aussetzung nach 8 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 149 Abs. 1 ZPO
scheidet vorliegend aus.

Nach dieser Vorschrift kann ein Verfahren ausgesetzt werden, wenn sich im Laufe
eines Rechtsstreits der Verdacht einer Straftat ergibt, deren Ermittlung auf die
Entscheidung von Einfluss ist. Ob der vom Beschwerdefuhrer geaul3erte Verdacht
eines strafbaren Verhaltens der bei der angefochtenen Entscheidung mitwirken-
den Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamts tatséchlich erst ,im Laufe
des Rechtsstreits”, also im Verlauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens und
nicht schon zuvor, entstanden ist, kann dahingestellt bleiben; denn auf jeden Fall
kann die vom Beschwerdefiihrer geschilderte Verfahrensweise des Deutschen
Patent- und Markenamts, die nach seiner Darstellung den Verdacht einer Straftat
oder mehrerer Straftaten begriindet haben soll, auf die vom Senat zu fallende Ent-
scheidung keinen Einfluss haben.

Mit der Beschwerde ist die Zustandigkeit fur die Entscheidung Uber das L6-
schungsbegehren des Beschwerdefihrers in vollem Umfang auf das Bundespa-
tentgericht tibergegangen (vgl. BGH GRUR 2019, 766, Rn. 13 — ,Abstandsberech-
nungsverfahren® fir das patentrechtliche Registerbeschwerdeverfahren). Dieses
hat daher aus eigener Zustandigkeit und ungeachtet der Ausfihrungen der mit der
Sache zuvor befassten Verwaltungsbehorde Uber das Begehren des Beschwer-
defuhrers zu entscheiden. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens
sind mithin dessen Antrag auf Léschung der Eintragung der angegriffenen Marke
und die hierfir von ihm vorgetragenen Tatsachen, welche, da sie den Verfahrens-
gegenstand bilden, den zur Entscheidung gestellten Verfahrensstoff sowohl fir
das Deutsche Patent- und Markenamt als auch fir das Bundespatentgericht
begrenzen (vgl. BGH GRUR 2016, 500, Rn. 12 — Funf-Streifen-Schuh). Dabei hat
der Senat sdmtliche von den Beteiligten im vorangegangenen Verwaltungs- und
im anhangigen Beschwerdeverfahren vorgebrachten und von ihm ggf. im Rahmen
des Vortrags der Beteiligten selbst ermittelten tatsachlichen Umstande seiner Ent-

scheidung zugrunde zu legen. Der Senat ist mithin anders als die Rechtsbe-



schwerdeinstanz weder an die Bewertung der im angefochtenen Beschluss
bertcksichtigten Tatsachen gebunden, noch darauf beschrankt, allein die Richtig-
keit der getroffenen Entscheidung auf der Grundlage der unter Beachtung der
maf3geblichen Verfahrensvorschriften ordnungsgemald festgestellten Tatsachen
Uberprifen zu kénnen. Vielmehr hat der Senat sowohl die von den Beteiligten
behaupteten Tatsachengrundlagen, soweit dies ihm moglich ist, selbst festzustel-
len als auch ihre rechtliche Bewertung im Hinblick auf den gestellten Loschungs-
antrag eigenstandig vorzunehmen. Diese vollumfangliche Entscheidungszustan-
digkeit des Bundespatentgerichts besteht dabei nicht nur fir die Hauptsache
selbst — hier also den Léschungsantrag —, sondern auch fur die von der Verwal-
tungsbehorde getroffenen Nebenentscheidungen, sofern sie mit der Beschwerde
oder, soweit sie den Beschwerdegegner beschweren, ggf. mit der Anschlussbe-
schwerde angefochten und damit beschwerdegegenstandlich sind; daher ist vor-
liegend auch die vom Deutschen Patent- und Markenamt getroffene Kostenent-
scheidung Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens. Eine abwei-
chende Entscheidung des Senats ist dabei nicht davon abhéngig, ob die Erwa-
gungen des Deutschen Patent- und Markenamts, wie der Beschwerdefiihrer
meint, ,abwegig“ sind, sondern auch dann madglich und geboten, wenn der Senat
das Vorliegen eines Loschungsgrundes fir die Hauptsacheentscheidung oder
eines Billigkeitsgrundes fiir die Kostenentscheidung schlicht anders beurteilt als

das Deutsche Patent- und Markenamt.

Wegen dieser umfassenden Uberpriifungszustandigkeit des Bundespatentgerichts
kommt es flr seine Entscheidung nicht darauf an, wie der angefochtene Be-
schluss zustande gekommen ist, insbesondere nicht ob und ggf. von wem und in
welcher Form auf die getroffene Entscheidung Einfluss genommen worden sein
sollte. Vielmehr ist die Frage, ob der Senat die vorliegende Sach- und Rechtslage
ebenso wie das Deutsche Patent- und Markenamt einschétzt und aus diesem
Grund die Beschwerde zuriickweisen oder im umgekehrten Fall unter teilweiser
oder vollstandiger Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die Léschung der

Eintragung der angefochtenen Marke ganz oder teilweise anordnen wird, vom Ge-



genstand und Ergebnis des Ermittlungsverfahrens vollig unabhangig. Denn die
vom Senat bei einer Entscheidung Uber die Beschwerde zu beantwortenden Fra-
gen, ob die Eintragung der angegriffenen Marke wegen Bestehens des behaup-
teten Loschungsgrundes zu léschen oder die Beschwerde mangels Vorliegens
eines Loschungsgrundes zurtickzuweisen und ob die Kosten des Verwaltungs-
und des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten aufzuerlegen sind oder nicht,
stellen sich im Ermittlungsverfahren erst gar nicht, da hiervon die Feststellung des
Vorliegens der vom Beschwerdefiihrer behaupteten Straftaten nicht abhangt.
Daher hat es fir die Senatsentscheidung keinerlei Bedeutung, ob sich der Ver-
dacht des Beschwerdefuhrers Uber strafbares Verhalten im Ermittlungsverfahren
bewahrheitet, zu einer Anklageerhebung (8 170 Abs. 1 StPO) und ggf. zu einer
strafgerichtlichen Verurteilung fuhrt oder ob das Ermittlungsverfahren nach 88§
153 ff. oder § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wird.

Da mithin von vornherein ausgeschlossen ist, dass das Ermittlungsverfahren
irgendeinen Einfluss auf die vom Senat zu treffende Beschwerdeentscheidung
haben kann, liegt ein Aussetzungsgrund nach § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 149
Abs. 1 ZPO nicht vor, so dass auch aus diesem Grund dem Aussetzungsantrag

des Beschwerdefiihrers nicht nachgekommen werden kann.

3. Der ,vorsorglich* gestellte weitere Antrag des Beschwerdefuhrers auf Frist-
verlangerung von zwei Monaten, beginnend mit dem ,rechtskraftigen* Abschluss
des Ermittlungsverfahrens, ist von der vorliegenden Zurlckweisung seines Aus-
setzungsantrags mit umfasst. Denn dieser anscheinend formal nur auf Fristverlan-
gerung gerichtete Antrag lauft inhaltlich auf dasselbe Ziel wie der Aussetzungsan-
trag hinaus. Dabei ist davon auszugehen, dass der Beschwerdefuhrer fur die von
ihm beantragte Fristberechnung allein auf den mit einer Einstellung oder einer An-
klageerhebung verbundenen Abschluss des Ermittlungsverfahrens, das aus-
nahmslos nicht der Rechtskraft fahig ist, nicht aber auf den rechtskréaftigen Ab-
schluss eines nach einer — derzeit nicht absehbaren — Anklageerhebung durch-

zufuhrenden gerichtlichen Strafverfahrens, das allein rechtskraftfahig sein kann,



abstellen méchte. Da sich, wenn diesem ,vorsorglich* gestellten Antrag stattgege-
ben wirde, dann aber das Verfahren im selben Stand befande wie im Fall einer
vom Beschwerdefuhrer vorrangig beantragten Aussetzung, ist dieser ,vorsorglich
gestellte” Antrag zu 2 mit dem vorrangigen Antrag zu 1 inhaltsgleich, so dass er
als bloRe Wiederholung des Antrags zu 1 anzusehen ist. Mit der Zurtckweisung
des Antrags auf Aussetzung ist mithin auch dieser Antrag mit erfasst, ohne dass

es hierzu eines gesonderten Ausspruches bedarf.

Da es fur das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht keinen Begriun-
dungszwang fur das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten gibt, bedarf es im Rah-
men des vorliegenden Beschlusses auch keiner Entscheidung Gber den Fristver-
langerungsantrag. Das rechtliche Gehor (8 78 Abs. 2 MarkenG, Art. 103 Abs. 1
GG) wird vielmehr bereits durch die bloRe Gelegenheit zur AuRerung gewahrt.
Hierflr ist eine Fristsetzung zwar zuldssig, aber nicht zwingend erforderlich. Da
vorliegend beide Beteiligte bereits Hilfsantrage auf Durchflihrung einer mindlichen
Verhandlung gestellt haben, so dass diese unumganglich ist (8 69 Nr. 1
MarkenG), wird dem Anspruch auf rechtliches Gehdor vorliegend durch die auf-
grund dieser Antrage zwingend anzuberaumenden mundlichen Verhandlung Ge-
nige getan. Die Anberaumung der mindlichen Verhandlung kann dabei ggf. mit
der Anordnung ihrer schriftlichen Vorbereitung — ggf. auch mit einer Fristsetzung —
verbunden sein (vgl. § 129 Abs. 2 ZPO und BGH GRUR 2010, 859 — Malteser-
kreuz Ill). Eine solche Verfahrensweise ist seitens des Senats in absehbarer Zeit

beabsichtigt.

4. Da eine Anfechtung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts nur mog-
lich ist, sofern das Markengesetz sie ausdricklich vorsieht (§ 82 Abs. 2 MarkenG)
und das Gesetz — abgesehen vom Kostenfestsetzungsverfahren — eine Anfech-

tung nur einer Beschwerdeentscheidung in der Hauptsache kennt (§ 83 Abs. 1
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MarkenG), ist die vorliegende Entscheidung unanfechtbar (s.a. Koch in: Kur/
v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand 01.07.2019, § 83,
Rn. 6 f.; Knoll in: Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 83, Rn. 6).

Prof. Dr. Kortbein Schwarz Dr. Sdchtig
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