BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 9/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:120123B30Wpat9.21.0



betreffend die Marke ...

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 12. Januar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags
Wagner

beschlossen:

l. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der
Beschluss der Markenstelle fir Klasse 09 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 20. Oktober 2020 aufgehoben.

vabo,

g o

¥ ¥

o i GmbH
Cars

erax®

Il. Der Widerspruch aus der geschaftlichen Bezeichnung

wird zurtiickgewiesen.

Grinde

Die am 23. Marz 2017 angemeldete Wort-Bildmarke

vabo,

HA|) BELT..

erax®

ist am 10. April 2017 unter der Nummer ... fur die Waren



.Klasse 09: Pruf- und Qualitatskontrollgerate®

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt gefuhrte Register fir den
Markeninhaber eingetragen worden. Die Vero6ffentlichung erfolgte am 12. Mai 2017.

Der Markeninhaber war alleinvertretungsberechtigter Geschaftsfiihrer der durch
Gesellschaftsvertrag vom 30. Januar 2006 gegrindeten und seit dem 12. Mai 2006
im  Handelsregister des  Amtsgerichts C... unter der  Nummer

eingetragenen H... GmbH. Uber deren Vermoégen
wurde mit Beschluss des Amtsgerichts C... vom 19. Juni 2017 das
Insolvenzverfahren eréffnet. Der Widersprechende wurde zum Insolvenzverwalter
bestellt.

In  seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter der H... GmbH
(nachfolgend: Insolvenzschuldnerin) hat er gegen die Eintragung der
obengenannten Marke mit zwei am 5. Juli 2017 und am 11. August 2017 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben Widerspruch

erhoben, den er auf die geschaftliche Bezeichnung

abo,
Hﬂ BEI—TGmbH
Corat®

stutzt.

Zur Begrindung hat er vorgetragen, dass die vorgenannte geschaftliche
Bezeichnung von der Insolvenzschuldnerin seit 2006 als Unternehmens-
kennzeichen fur den Tatigkeits- und Geschaftsbereich ,Vertrieb von Laborgeraten
fur chemische Laboratorien zur Bestimmung von Getreidemehleigenschaften
zwecks Teigzubereitung und deren Montage aus vorgefertigten Baugruppen®

genutzt werde.



Der Markeninhaber hat unter Vorlage von zwei mit ,Ubertragung der
Nutzungsrechte* Uberschriebenen und allein von ihm unterzeichneten
Schriftstiicken, welche mit unterschiedlichen Daten, namlich 23. November 2006
und 24. Februar 2006 versehen sind, geltend gemacht, dass ihm ,im Jahre 2006“

der ,Rechtsanspruch an dem Namen* Ubertragen worden sei.

Der Widersprechende hat jegliche Ubertragung von Rechten an dem

Unternehmenskennzeichen auf den Inhaber der angegriffenen Marke bestritten.

Die mit einem Beamten des héheren Dienstes besetzte Markenstelle fiir Klasse 09
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. Oktober 2020

die Loéschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begrindung hat sie ausgefihrt, dass der vom Insolvenzverwalter der H...
GmbH fristgerecht erhobene und auch ansonsten zulassige
Widerspruch in der Sache begriindet sei, da zwischen der angegriffenen Marke und
der prioritatsélteren geschéftlichen Bezeichnung der Insolvenzschuldnerin
Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr.4i.V.m. 8 5 Abs. 2 Satz 1,
§ 12, § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG bestehe.

Aufgrund der seitens des Widersprechenden vorgelegten Rechnungen wie auch
ihrer nachgewiesenen Teilnahme an Messen und Ausstellungen sei davon

auszugehen, dass die am 12. Mai 2006 im Handelsregister eingetragene

vabo,
HA ¢ BELT...
Ceras®

Insolvenzschuldnerin das Zeichen als geschaftliche Bezeichnung in
Form eines Unternehmenskennzeichens bundesweit seit 2006 in Zusammenhang
mit Geraten zur Bestimmung von Mehleigenschaften bei der Teigzubereitung
benutze, indem sie diese in Deutschland fertige und international verkaufe. Die
Insolvenzschuldnerin sei daher seit dem Jahr 2006 in der Bundesrepublik
Deutschland Inhaberin eines prioritatsalteren Unternehmenskennzeichens auf dem

Tatigkeitsgebiet ,Vertrieb von Laborgerdten fur chemische Laboratorien zur



Bestimmung von Getreidemehleigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren
Montage aus vorgefertigten Baugruppen®.

Anhaltspunkte fir ein zwischenzeitliches Erldschen des Unternehmens-
kennzeichens seien nicht ersichtlich. Die durch Beschluss des Amtsgerichts
C... vom 19. Juni 2017 erfolgte Ertffnung des Insolvenzverfahrens uber
das Vermobgen der H... GmbH bedeute nicht, dass das
Unternehmen zusammen mit dem Unternehmenskennzeichen nicht fortgefihrt

werden konne.

Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke unter Vorlage verschiedener von ihm
unterzeichneter Dokumente mit den Daten 23. November 2006 und 1. Februar 2006
— deren Echtheit von dem Widersprechenden bestritten werde — behaupte, dass
ihm eine Nutzung des Unternehmenskennzeichens der Insolvenzschuldnerin
gestattet worden sei, sei bereits in rechtlicher Hinsicht fraglich, ob der Inhaber der
angegriffenen Marke als Geschaftsfuhrer der Insolvenzschuldnerin Gberhaupt sich
selbst eine solche Gestattung der Nutzung des Unternehmenskennzeichens
einraumen konnte. Aber auch wenn man zugunsten des Inhabers der angegriffenen
Marke unterstelle, dass ihm jedenfalls aufgrund der von ihm vorgelegten
Vereinbarung mit dem Datum 1. Februar 2006 die Nutzung des Unternehmens-
kennzeichens wirksam gestattet worden ist, sei nicht erkennbar, dass diese
Gestattung auch die Anmeldung des Unternehmenskennzeichens als Marke

umfasse.

Keine Bedeutung komme weiterhin dem zuletzt vom Inhaber der angegriffenen
Marke vorgelegten Dokument zu, wonach eine in Deutschland angemeldete und mit
der angegriffenen Marke identische Wort-/Bildmarke ,H... GmbH*
am 24. Juni 2016 von ihm als GeschaftsfUhrer an einen Herrn
H... verkauft worden sei. Die verfahrensgegenstandliche Marke sei erst am
23. Mérz 2017 angemeldet worden, so dass hieraus keine weiteren Ruckschlisse

gezogen werden kdnnten.



Zwischen der jingeren angegriffenen Marke und der prioritatsalteren geschaftlichen
Bezeichnung der Insolvenzschuldnerin bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von
§ 15 Abs. 2 MarkenG.

Die Vergleichszeichen seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich identisch.

Die Kennzeichnungskraft des alteren Unternehmenskennzeichens sei hinsichtlich
der Branche ,Vertrieb von Laborgeraten fir chemische Laboratorien zur
Bestimmung von Getreidemehleigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren
Montage aus vorgefertigten Baugruppen“ als durchschnittlich anzusehen, da
insbesondere der Bestandteil ,Haubelt keine Bedeutung im Hinblick auf die

Laborgerate habe.

Ferner bestehe zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren
,Pruf- und Qualitatskontrollgerate und dem Tatigkeitsgebiet ,Vertrieb von
Laborgeraten fur chemische Laboratorien zur Bestimmung von Getreidemehl-
eigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren Montage aus vorgefertigten
Baugruppen® der Insolvenzschuldnerin eine ausgepragte Branchennéhe, da es sich
bei Laborgeraten zur Bestimmung der Mehleigenschaften letztlich um Prif- und

Qualitatskontrollgerate handele.

Die angegriffene Marke und die &ltere geschéftliche Bezeichnung in Form eines
Unternehmenskennzeichens stiinden sich folglich in verwechslungsféahiger Art und

Weise gegentber, so dass die angegriffene Marke zu l6schen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Mit
dieser macht er geltend, dass weder die Insolvenzschuldnerin noch der
Insolvenzverwalter bzw. sein Vertreter ab dem 24. Juni 2016 ,Eigentimer der
Marke" gewesen seien. Dazu nimmt er Bezug

- auf ein bereits mit Schreiben vom 9. September 2019 vorgelegtes Dokument

mit Datum 24. Juni 2016 betreffend einen Verkauf einer mit dem



Unternehmenskennzeichen der Insolvenzschuldnerin bzw. der
angegriffenen Marke identischen ~Marke* an Herrn H...
sowie

- eine mit der Beschwerdeschrift vorgelegte, mit dem Datum 22. Marz 2017
versehene und von einem Herrn H... unterzeichnete
~Einverstandniserklarung®, mit welcher dieser sich mit einer Anmeldung der
in dem Schriftstlick vom 24. Juni 2016 genannten ,Marke" durch den Inhaber

der angegriffenen Marke einverstanden erklart.

Einen Antrag hat der Inhaber der angegriffenen Marke bisher nicht gestellt.

Der Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geaulert

noch einen Antrag gestellt.

Dem Widersprechenden ist mit Verfligung des Vorsitzenden vom 10. Oktober 2022
unter Fristsetzung bis zum 2. Dezember 2022 aufgegeben worden, Nachweise
daflr vorzulegen, dass der mit dem widersprechenden Unternehmenskennzeichen
gekennzeichnete Geschaftsbetrieb noch existiert bzw. nicht endgiltig aufgegeben

worden ist.

Eine Reaktion seitens des Widersprechenden auf die Verfiigung erfolgte nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig. Fur die Zulassigkeit der Beschwerde ist ein konkreter
Antrag nicht erforderlich. Fehlt wie vorliegend ein Antrag, muss von einer
Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang ausgegangen werden (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., 8 66 Rdnr. 40).



In der Sache hat die Beschwerde im Ergebnis auch Erfolg. Der Widerspruch aus

vabo,

HA . BELT..

der geltend gemachten geschaftlichen Bezeichnung Seorax® ist zwar
zulassig, jedoch unbegrindet. Dem Widersprechenden steht aus dieser
Bezeichnung kein Anspruch auf Léschung der angegriffenen Marke gemaf § 42
Abs. 2 Nr. 4i.V. m. 8 5 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 sowie 88 12, 15 Abs. 4, Abs. 2
MarkenG zu. Der angefochtene Beschluss der Markenstelle fir Klasse 09 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2020 ist daher aufzuheben
und der auf die vorgenannte geschaftliche Bezeichnung gestutzte Widerspruch

zuriickzuweisen.

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes
mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geandert. Eine fur die Beurteilung des Streitfalls
maRgebliche Anderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der
angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist fir den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch
gemal § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung
weiterhin 8 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden

Fassung anzuwenden.

B. Der Widerspruch aus der geltend gemachten geschaftlichen Bezeichnung ist
zulassig; insbesondere wurden die nach 8 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG iV m. § 30
Abs. 1 Satz 2 MarkenV zur Spezifizierung des geltend gemachten
Widerspruchskennzeichen erforderlichen Angaben spétestens mit dem am
11. August 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen

Schriftsatz und damit innerhalb der Widerspruchsfrist gemacht.

C. Der Widerspruch ist jedoch unbegrindet, da die Voraussetzungen fur die

Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus

\’abof

HA | BELI..
G,

der geschaftlichen Bezeichnung erat® als


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=65
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=65&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&n=4&p=65&x=1

Unternehmenskennzeichen gemalR § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. 8 5 Abs. 1, Abs. 2
Satz 1, 8§ 12, § 15 Abs. 4, Abs. 2 MarkenG nicht (mehr) vorliegen.

1. Ein solcher Léschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem fir den
Zeitrang der eingetragenen Marke mal3geblichen Tag Rechte an einer
geschaftlichen Bezeichnung im Sinne des 8 5 MarkenG erworben hat und diese ihn
berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (BPatG 26 W (pat) 49/16
— CRAFTWERK/Kraftwerk; 29 W (pat) 25/13 — ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei
Gunter Heenen; 26 W (pat) 2/14 — WEINHANDLUNG MULLER/Weinhandlung
Muller). Nach 8 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschéftliche Bezeichnungen neben
Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschiitzt. Das sind Zeichen, die im
geschaftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines
Geschaftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (8 5 Abs. 2 Satz 1
MarkenG). Das daltere Kennzeichenrecht muss wirksam entstanden sein, zum
Kollisionszeitpunkt, also im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke,
noch bestanden haben und im Zeitpunkt der Entscheidung tber den Widerspruch
noch fortbestehen (BPatG 26 W (pat) 49/16 - CRAFTWERK/Kraftwerk;
30 (pat) 26/12 — eSPIRIT/E-SPIRIT/e-Spirit).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungs-
grundsatzes obliegt es in Fallen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht
registrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem
Widersprechenden, die Voraussetzungen fir das Bestehen des alteren Rechts,
seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und
erforderlichenfalls zu beweisen. Soweit vorgetragene Tatsachen nicht liquide sind,
sind diese also durch die in den 88 371 ff. ZPO vorgesehenen Beweismittel zu
belegen (vgl. BPatG 25 W (pat) 94/14 - REALFUNDUS/Realfundus;
29 W (pat) 25/13 — ned tax/NeD Tax/NeD Tax Kanzlei Gunter Heenen;
24 W (pat) 25/14 — LumiCell/lumicell; 26 W (pat) 88/13 — Lehmitz/Weinhaus am
Stadtrand Dirk Lehmitz).
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2. Unter Zugrundelegung dieser Grundséatze ist zwar mit der Markenstelle davon

2

WA/ BELT..

auszugehen, dass das Widerspruchszeichen Geras® als
unterscheidungskraftige und gegeniber der angegriffenen Marke prioritatsbessere
geschaftliche Bezeichnung in Form eines Unternehmenskennzeichens fur die
Insolvenzschuldnerin im Jahr 2006 bundesweit iS des § 12 MarkenG fir das
Geschaftsfeld ,Vertrieb von Laborgeraten fur chemische Laboratorien zur
Bestimmung von Getreidemehleigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren
Montage aus vorgefertigten Baugruppen“ entstanden ist und jedenfalls zum
Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke
(23. Marz 2017), noch bestanden hat.

a. Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden
Ausfuhrungen der Markenstelle Bezug genommen werden, gegen die der Inhaber
der angegriffenen Marke keine Einwande erhoben hat. Danach ist anhand der
vorgelegten Rechnungen wie auch ihrer nachgewiesenen Teilnahme an Messen

und Ausstellungen davon auszugehen, dass die am 12. Mai 2006 im

Labo,
HA . BELT
i GiflbH,
Farst®

Handelsregister eingetragene Insolvenzschuldnerin die Bezeichnung
als Unternehmenskennzeichen seit 2006 bundesweit in Zusammenhang mit der
Fertigung und dem Verkauf von Geréten zur Bestimmung von Mehleigenschaften
bei der Teigzubereitung und damit den Geschéaftsbereich ,Vertrieb von Labor-
geradten fur chemische Laboratorien zur Bestimmung von Getreidemehl-
eigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren Montage aus vorgefertigten
Baugruppen® benutzt hat. Da das Unternehmenskennzeichen bereits aufgrund des
(nicht beschreibenden) Namensbestandteils ,HAUBELT" in seiner Gesamtheit ohne
weiteres kennzeichnungskréftig ist, ist das Unternehmenskennzeichen durch die
Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschaftlichen Verkehr zur Kenn-
zeichnung des Geschéftsbetriebs entstanden (BGH GRUR 2013, 68 Rn. 28
— Castell/VIN CASTEL), und zwar bundesweit iS von § 12 MarkenG.
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Da die Insolvenzschuldnerin ihren Geschéftsbetrieb bis ins Jahr 2017 fortgefuhrt
hat, kann ferner ohne weiteres von einem (bundesweiten) Bestand des
Unternehmenskennzeichens zum Kollisionszeitpunkt (23. Marz 2017) ausgegangen

werden.

b. Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke unter Hinweis auf zwei allein von
ihm unterzeichnete und mit den Daten 23. November 2006 und 24. Februar 2006
versehene Schriftsticke geltend macht, dass ihm ,im Jahre 2006 der
.Rechtsanspruch an dem Namen*“ Ubertragen worden sei, ist dieser Vortrag
ungeachtet des Umstands, dass der Widersprechende die Abgabe entsprechender
Erklarungen zu den genannten Zeitpunkten bestritten hat, bereits aus

Rechtsgrinden unerheblich.

Falls der Inhaber der angegriffenen Marke sich damit nicht nur auf eine
Nutzungsgestattung — wovon offenbar die Markenstelle ausgeht —, sondern
(weitergehend) auf eine Ubertragung der Unternehmenskennzeichnung auf sich
berufen mochte und damit letztlich einen ,befugten Gebrauch* der Bezeichnung
durch die Insolvenzschuldnerin in Abrede stellen méchte, verkennt er bereits, dass
ein Unternehmenskennzeichen —im Gegensatz zu einer Marke — nicht unabhangig
von dem Unternehmen Ubertragbar ist. Denn anders als fur die Marke qilt fur
Unternehmenskennzeichen nach wie vor das Akzessorietatsprinzip. Sie kénnen nur
zusammen mit dem Geschaftsbetrieb verdufBert  werden (vgl:
Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., & 27 Rdnr. 77). Ein
Unternehmenskennzeichen ist daher — im Gegensatz zu einer Marke — nicht isoliert

Ubertragbar. Méglich ist allenfalls eine schuldrechtliche Gestattung.

Aber auch eine Benutzungsgestattung berechtigt — worauf die Markenstelle
zutreffend hingewiesen hat — grundsatzlich nicht zu einer Anmeldung der benutzten
Unternehmenskennzeichnung als Marke, so dass vorliegend offenbleiben kann, ob
der Inhaber der angegriffenen Marke sich mit seinem Vorbringen zur ,Ubertragung

der Nutzungsrechte® (zumindest) auf eine schuldrechtliche Gestattung der Nutzung
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des Unternehmenskennzeichens berufen mdchte. Dass dem Inhaber der
angegriffenen Marke durch die Insolvenzschuldnerin eine Anmeldung dieses

Zeichens als Marke erlaubt worden ist, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

Ungeachtet dessen handelt es bei den von ihm dazu vorgelegten Schriftstiicke um
schlichte schriftliche Erklarungen des Inhabers der angegriffenen Marke mit von ihm
selbst eingesetzten Daten, die keinen Beweis flr die darin behaupteten Erklarungen

zu den darin benannten Zeitpunkten erbringen.

Unerheblich ist auch die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke im
Beschwerdeverfahren erstmalig vorgelegte — und seitens des Widersprechenden
nicht bestrittene — ,Einverstandniserklarung“ mit Datum 22. Marz 2017, wonach ein
Herr H... sein Einverstdndnis mit der Anmeldung einer von ihm
am 24. Juni 2016 gekauften und mit dem Unternehmenskennzeichen der
Insolvenzschuldnerin bzw. der angegriffenen Marke identischen ,Marke" durch den
Inhaber des angegriffenen Zeichens erklart. Denn die angegriffene Marke wurde
erst 23. Marz 2017 angemeldet und konnte daher bereits aus diesem Grunde nicht
Gegenstand der vorgenannten behaupteten Vereinbarungen vom 24. Juni 2016 und
22. Marz 2017 sein, da zu diesen Zeitpunkten jedenfalls die verfahrens-
gegenstandliche Marke noch nicht bestand. Zudem wird die Inhaberschaft des
Beschwerdefuhrers an der angegriffenen Marke bzw. — wie er es in seiner
Beschwerde ausdrickt — sein ,Eigentum* an der angegriffenen Marke auch nicht in
Zweifel gezogen. Moglicherweise bezieht sich die ,Einverstandniserklarung“ vom
22. Marz 2017 - ihre Echtheit unterstellt — auf eine in der Turkei

angemeldete/eingetragene Marke.

Eine abweichende Beurteilung kommt insoweit auch dann nicht in Betracht, wenn
mit der in den vorgelegten Schriftstiicken bezeichneten ,Marke* wiederum das
Unternehmenskennzeichen der Insolvenzschuldnerin gemeint sein sollte, da dieses

— wie bereits dargelegt — nicht gesondert auf Dritte Ubertragen werden kann.
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3. Der Widersprechende hat jedoch weder dargelegt noch nachgewiesen, dass sein
Unternehmenskennzeichen zum Zeitpunkt der Entscheidung tiber den Widerspruch
noch fortbestanden hat. Als ,Entscheidung” in diesem Sinne ist die das jeweilige
Verfahren abschlieBende Entscheidung einer Tatsacheninstanz zu verstehen (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, aaO, § 43 Rdnr. 21), vorliegend demnach der Zeitpunkt
der Entscheidung lber die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

a. Wie die Firma sind auch die anderen Unternehmenskennzeichen in Entstehung
und Fortbestand an ein konkretes lebendes Unternehmen gebunden
(Akzessorietatsprinzip: BGH GRUR 2002, 967 — Hotel Adlon; BGH GRUR 2002,
972 - FROMMIA; GRUR 1962, 419, 420 — Leona). Die prioritatswahrende Erhaltung
des Kennzeichenschutzes nach 85 Abs.2 Satz1l MarkenG setzt daher
grundsatzlich die Fortbenutzung des Kennzeichens fur das Unternehmen oder den
Geschaftsbetrieb voraus, fur den der Schutz begriindet worden ist. Der Schutz
endet mit der endgultigen Aufgabe des Kennzeichengebrauchs bzw. mit der
endgultigen Aufgabe des Geschaftsbetriebs (BGH GRUR 2016, 1066 Nr. 22. — mt-
perfect; GRUR 2013, 1150 Nr. 29 — Baumann; GRUR 1997, 749, 752 — L'Orange;
GRUR 1985, 567 — Hydair; GRUR 1962, 419, 420 — Leona; OLG Dusseldorf GRUR-
RR 2003, 8, 10 — START; GRUR-RR 2008, 80, 81 — Mannesmann). Einer
Betriebsaufgabe steht eine wesentliche Anderung des Betriebs gleich, die dazu
fuhrt, dass der Verkehr den neuen Betrieb nicht mehr als Fortsetzung des alten
ansieht. Ausnahmsweise geht der Schutz nicht verloren, wenn der Geschéftsbetrieb
nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem fur die Wiedererdffnung wesentlichen
Bestand erhalten bleibt und die Absicht sowie die Mdglichkeit bestehen, ihn
innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, dass die Stilllegung nach der daftr
malfdgeblichen Verkehrsauffassung noch als voriibergehende Unterbrechung
erscheint (st. Rspr.; vgl. BGH aaO. Rdnr. 29 — Baumann |). Die Frage, ob eine nur
voribergehende Nutzungsunterbrechung vorliegt, ist nach den Umstanden des
jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Hierfur sind der Zeitraum, der Umfang und die
Umstande der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der

Grund der Unterbrechung von Bedeutung sowie der Umstand, ob sich der
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Fortsetzungswille in entsprechenden Handlungen manifestiert hat oder aufgrund
besonderer Umstande fur den Verkehr nahelag (BGH aaO Rdnr. 22 — mt-perfect).

b. Ausgehend davon kann zwar von einer endgiltigen Aufgabe des
Kennzeichengebrauchs nicht allein aufgrund der mit Beschluss des Amtsgerichts
C... vom 19. Juni 2017 angeordneten Eroffnung des
Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen der Insolvenzschuldnerin ausgegangen
werden; vielmehr begrindet dies grundsatzlich zunachst einmal nur eine den
Bestand des Unternehmenskennzeichens nicht beeintrachtigende Unterbrechung
der Benutzung, zumal ein Insolvenzverfahren auch den Zweck verfolgt, ein

insolventes Unternehmen nach Méglichkeit zu sanieren und fortzufiihren.

Jedoch bedarf es vorliegend aufgrund des seit Eréffnung des Insolvenzverfahrens
eingetretenen Zeitablaufs von mehr als 5 ¥ Jahren konkreter Anhaltspunkte dafr,
dass der Widersprechende und Insolvenzverwalter noch die Moglichkeit und die
Absicht hat, den Geschéftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin oder zumindest Teile
davon unter der bisherigen Firma fortzufihren und/oder zu verauf3ern (vgl. dazu
auch BPatG 30 W (pat) 32/12 v. 17. Aprii 2014 - Ligquidrom, BeckRS
2014, 124608).

Der Widersprechende hat jedoch auf die entsprechende Verfligung vom
10. Oktober 2022, mit der er aufgefordert worden ist, Nachweise dafir vorzulegen,
dass der mit dem widersprechenden Unternehmenskennzeichen gekennzeichnete
Geschaftsbetrieb ,Vertrieb von Laborgeraten fur chemische Laboratorien zur
Bestimmung von Getreidemehleigenschaften zwecks Teigzubereitung und deren
Montage aus vorgefertigten Baugruppen® noch existiert bzw. nicht endgultig
aufgegeben worden ist, nicht reagiert. Entsprechende Handlungen, in denen sich
ein solcher Fortsetzungswille manifestiert haben kénnte, sind ebenfalls nicht
erkennbar. Es bestehen daher keine Anhaltspunkte, dass der unter dem
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Unternehmenskennzeichen Ferat® im Jahre 2006 begrindete


https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2014%2Fcont%2Fbeckrs.2014.124608.htm
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Geschaftsbetrieb der Insolvenzschuldnerin zum gegenwartigen Zeitpunkt in dem fir
eine Wiederertffnung/Fortsetzung erforderlichen Umfang noch Bestand hat bzw.

eine Fortsetzung zu einem spéateren Zeitpunkt geplant ist.

Aufgrund dieser Umstande kann daher zum Zeitpunkt der Entscheidung tber den
Widerspruch nicht (mehr) nur von einer zeitweisen Stillegung bzw.

voriibergehenden Unterbrechung des unter dem Unternehmenskennzeichen
\'?h‘:)r-
HA . BELT..

Cera® gefuhrten Geschaftsbetriebes, sondern muss von einer endgultigen

Geschéaftsaufgabe ausgegangen werden.

4. Das Unternehmenskennzeichen des Widersprechenden hat daher keinen

Bestand mehr, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben und der auf die

\ebo,
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geschaftliche Bezeichnung Gera als Unternehmenskennzeichen gestutzte

Widerspruch zuriickzuweisen ist.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs.1 S.2 MarkenG, da Billigkeitsgrinde eine
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig 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 Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber 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
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollimachtigten

schriftlich einzulegen.

Hacker Wagner Merzbach



