BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 24 W (pat) 80/08
Entscheidungsdatum: 27. Juli 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: 8§49 Abs. 2 Nr. 3, 8§ 53 MarkenG

akustilon

1. Die Mitteilung und Unterrichtung nach 8 53 Abs. 4 MarkenG stellt einen der Erinnerung

bzw. Beschwerde zuganglichen Beschluss dar.

2. Gegenstand eines entsprechenden Rechtsmittelverfahrens ist allein die Frage, ob ein

rechtswirksamer Widerspruch gegen die beantragte Ldschung vorliegt.

3. Ist ein Verfallsléschungsantrag darauf gestitzt, dass der Inhaber der Marke die in § 7
MarkenG genannten Voraussetzungen nicht mehr erflllt (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG),
wird aber der Léschung seitens oder fir den eingetragenen Inhaber widersprochen, so ist
dem Antragsteller vor einer Mitteilung und Unterrichtung gemaR § 53 Abs. 4 MarkenG
rechtliches Gehor zu gewéahren; gegebenenfalls ist von Amts wegen zu ermitteln, ob ein

rechtswirksamer Widerspruch vorliegt.

4. Die Zustellung der Mitteilung des Ldschungsantrags an einen nicht mehr existenten
eingetragenen Inhaber der Marke ist unheilbar unwirksam und setzt die Widerspruchsfrist
des § 53 Abs. 3 MarkenG nicht in Lauf. Daher kommt eine Loschung nicht mehr in
Betracht, wenn ein formell durch Umschreibungsantrag oder Umschreibung legitimierter
Erwerber der Marke der Loschung im weiteren Verlauf des Verfahrens wirksam
widerspricht.
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24 \W (pat) 80/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 306 69 580
(hier: Loschungsverfahren SB 209/08)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck

und Eisenrauch in der Sitzung vom 27. Juli 2010

beschlossen:

l. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zuriickgewiesen.

II.  Die Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde
l.
Die am 13. November 2006 von der ,Le... KG" angemeldete Wort-
marke
akustilon

wurde am 26. Februar 2007 fur dieses Unternehmen unter der Nr. 306 69 580 fur
Waren der Klassen 17, 19 und 27 in das Markenregister des Deutschen Patent-
und Markenamts eingetragen. Die Vertffentlichung erfolgte am 30. Marz 2007.

Widerspruch nach § 42 MarkenG wurde nicht erhoben.

Die am 7. Mai 2007 neu errichtete ,el... Verwaltungs-GmbH* trat als Komple-
mentarin in die Kommanditgesellschaft ein, welche nunmehr als ,e2...
GmbH & Co. KG" firmierte. Mit Urkunde des Notars T... in
K... vom 12. September 2007 (Urkundenrolle Nr. 1211/2007 1) brachten die



Kommanditisten W... ihre Kommanditbeteiligungen im
Wege der Sacheinlage mit sofortiger schuldrechtlicher und dinglicher Wirkung in
die ,el... Verwaltungs-GmbH* ein. Deren Stammkapital wurde erhoht und die
Firma in ,e3... GmbH" geandert (Amtsgericht Coburg, HRB 4302).
Hinsichtlich der ,e2... GmbH & Co. KG* wurde am 25. Okto-
ber 2007 im Handelsregister (Amtsgericht Coburg, HRA 3460) vermerkt, dass die

Gesellschaft aufgeldst und die Firma erloschen ist.

In der notariellen Urkunde vom 12. September 2007 wird die Marke ,akustilon*
nicht erwahnt (ebenso wenig wie sonstige Marken der bisherigen KG). Ein Antrag

auf Umschreibung im Markenregister wurde - zuné&chst - nicht gestellt.

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag eingegange-
nen Formularantrag vom 29. April 2008 beantragte die Antragstellerin die vollstan-
dige L6schung der Marke 306 69 580 wegen Verfalls, da der Inhaber der Marke
die nach 8 7 MarkenG geforderten Voraussetzungen nicht mehr erfulle (849
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat mit Schreiben vom 26.Juni2008 an die ,e... KG¥
das am 30. Juni 2008 als Einschreiben zur Post gegeben wurde, den Léschungs-
antrag Ubermittelt und zur Mitteilung aufgefordert, ob der beantragten Ldéschung
widersprochen wird. Geantwortet haben mit Schreiben vom 8. Juli 2008 die
Rechtsanwaélte L..., welche unter Versicherung einer ordnungsgemalfen Bevoll-
machtigung mitgeteilt haben, sie vertraten die ,e... KG“ In deren
Namen und Auftrag werde der Loschung widersprochen, da keine Ldschungs-

grinde gegeben seien.

Die Markenabteilung hat mit Schreiben vom 9. Juli 2008, das den Bevollmachtig-
ten der Antragstellerin am 14. Juli 2008 zugestellt worden ist, mitgeteilt, die Mar-
keninhaberin habe dem L&schungsantrag gemal § 53 Abs. 4 MarkenG wider-
sprochen; es werde anheimgestellt, den Léschungsanspruch nach 8 55 MarkenG

durch Klage vor dem zustandigen ordentlichen Gericht geltend zu machen.



Am 13. August 2008 hat die Antragstellerin zunéachst Erinnerung eingelegt; mit
Schreiben ihrer Bevollmachtigten vom 22. August 2008 bittet sie darum, diesen
Rechtsbehelf als Beschwerde zu werten. Die Entscheidung der Markenabteilung
sei unrichtig, weil der Verfallsantrag nach 8 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestellt wor-
den sei und diese Bestimmung - anders als § 49 Abs. 1 MarkenG - nicht auf 8§ 55
MarkenG verweise. Es existiere gar kein Inhaber mehr, der widersprechen oder
gegen den Klage erhoben werden konnte. Die Markenabteilung hétte sich nicht
mit der Versicherung einer ordnungsgemal3en Bevollmachtigung zufrieden geben
durfen. Jedenfalls hatte ihr - der Antragstellerin - vor einer Entscheidung rechtli-
ches Gehoér gewahrt werden muissen. Dann ware sofort der - nunmehr beige-
fugte - Handelsregisterauszug (Amtsgericht Coburg HRA 3460) vorgelegt worden,
aus dem sich die Ldschung der vormaligen Markeninhaberin zum 25. Okto-
ber 2007 ergebe. Dieser Handelsregisterauszug sei den Rechtsanwalten L... aus

anderen Gerichtsverfahren spatestens seit Juni 2008 bekannt gewesen.

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Oktober 2008 einge-
gangenen  Schreiben vom 2. Oktober 2008 beantragte die ,e3...
GmbH" die Umschreibung zahlreicher Marken, u. a. auch der Marke 306 69 580,
auf sie; diese erfolgte am 9. April 2009.

In einem Schriftsatz der Rechtsanwalte L... vom 17. Dezember 2008 wird die
Zuruckweisung der Beschwerde beantragt. Der Anwendungsbereich des § 49
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei gering. Bei Léschung einer Kommanditgesellschaft im
Handelsregister lebe diese als Gesellschaft blrgerlichen Rechts fort. Zudem sei
im vorliegenden Fall aufgrund der notariell beurkundeten Erklarungen vom
12. September 2007 das gesamte Vermdgen der bisherigen Kommanditgesell-
schaft auf die ,e3... GmbH"“ ({bergegangen; es liege eine Rechts-
nachfolge durch Anwachsung vor. Damals sei lediglich vergessen worden, die
Umschreibung im Markenregister zu beantragen, was aber inzwischen nachgeholt

sei.



Im Anschluss an einen Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 29. Okto-
ber 2009 haben die Rechtsanwalte L... klargestellt, dass sie (nunmehr) die
.e3... GmbH* vertreten; die Rechtsanwalte P... haben eine

(ruckdatierte) Vollmacht der Antragstellerin vorgelegt.

In weiteren, teilweise mit Anlagen (u. a. rechtskréftiges Urteil des Landgerichts
Nurnberg-Furth vom 21. November 2008, 4HK O 4089/08) versehenen Schriftsat-
zen vertiefen und erweitern die Beteiligten ihre gegensatzlichen Standpunkte und

gehen dabei auch auf friihere zivilrechtliche Auseinandersetzungen ein.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zuléssig. Diese war am Verfahren
vor der Markenabteilung beteiligt (8 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Unbeschadet der
aulBeren Form handelt es sich bei der Mitteilung der Markenabteilung vom
9. Juli 2008 um einen Beschluss im Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Denn
dieser beinhaltet die rechtliche Feststellung, dass rechtswirksam Widerspruch
gegen die beantragte Léschung erhoben wurde und deshalb eine Amtsléschung
nicht erfolgen kann (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 24. Mai 2006,
30 W (pat) 165/05 - TSUNAMI Computer; Kirschneck in: Strobele/Hacker,
MarkenG, 9. Aufl., 8 53 Rdn. 6; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., 8§ 53 Rdn. 10).
Das Interesse der Antragstellerin, die Frage einer rechtswirksamen Widerspruchs-
erhebung im Verfahren der Amtsléschung zur Uberpriifung zu stellen - auf die sich
allerdings der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens be-
schrankt -, ist durch die spater erfolgte Umschreibung der Marke ,akustilon* auf
die jetzige Markeninhaberin nicht entfallen.



2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist aber nicht begriindet, da - bezogen
auf den allein mal3geblichen gegenwartigen Zeitpunkt der Entscheidung des
Senats - ein wirksamer Widerspruch gegen die beantragte Amtsléschung vorliegt.
Allerdings war - wie die Antragstellerin insoweit zu Recht geltend macht - die
angefochtene Mitteilung der Markenabteilung vom 9. Juli 2008 rechtswidrig, da

zuvor kein wirksamer Widerspruch erhoben worden war.

a) Der Loschungsantrag war auf den Léschungsgrund des Verfalls nach § 49
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Wegfall der Markenrechtsfahigkeit der eingetragenen Inha-
berin nach § 7 MarkenG) gestiitzt. Unbeschadet des Rechts, diesen Antrag durch
Klage nach 8§ 55 MarkenG geltend zu machen, konnte der Antrag zunachst gemaf
§ 53 Abs. 1 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden.
Fur ihn gelten, ebenso wie fur alle sonstigen Loschungsbegehren wegen Verfalls
nach 8 49 MarkenG, die weiteren Regelungen des 8 53 Abs. 2 bis 4 MarkenG.
Unzutreffend ist somit die Annahme der Antragstellerin, 8 49 Abs. 2 verweise,
anders als Abs. 1 dieser Bestimmung, nicht ausdrtcklich auf 8 55 MarkenG. Viel-

mehr ergibt sich diese Verweisung unmittelbar aus 8§ 53 Abs. 1 und 4 MarkenG.

Mithin kam im vorliegenden Fall 8 53 Abs. 2 MarkenG zur Anwendung (Unterrich-
tung der Markeninhaberin Uber den Loschungsantrag und Aufforderung zur Mittei-
lung, ob der Loschung widersprochen wird). Als Inhaberin der Marke im Sinne die-
ser Bestimmung ist zunachst, wie sich auch aus der Regelung des § 28 MarkenG
ergibt, die im Register eingetragene Inhaberin anzusehen, unabhangig von der
materiell-rechtlichen Inhaberschaft. Der zur Begrindung des Ldschungsantrags
erfolgte (formularmafiige) Vortrag der Antragstellerin, die eingetragene Inhaberin
erfille nicht mehr die in 87 MarkenG genannten Voraussetzungen, stellte
zunachst nur eine Behauptung dar. Fur Amtsermittlungen der Markenabteilung
war in diesem Stadium des Verfahrens (noch) kein Raum, zumal dem formular-
mafigen Loschungsantrag keine nahere Begrindung beigefligt war, auch nicht
der Handelsregisterauszug, aus dem sich die (formelle) Loschung der eingetrage-

nen Markeninhaberin ergeben hatte, und der Markenabteilung dieser Umstand



auch nicht auf sonstigem Wege zur Kenntnis gekommen war. Somit ist nicht zu
beanstanden, dass die Unterrichtung und Aufforderung gemafll 8§53 Abs. 2
MarkenG an die damals noch im Markenregister eingetragene Inhaberin (d. h. die
.€... KG") gerichtet wurde.

Jedoch konnte die Aufforderung nach 853 Abs.2 MarkenG der ,e...
KG" gar nicht zugehen, insbesondere dieser nicht férmlich zugestellt
werden - dieses Erfordernis ergibt sich mittelbar aus 8§ 53 Abs. 3 MarkenG -, weill
es das Unternehmen zu dem betreffenden Zeitpunkt (Ende Juni 2008) nicht mehr
gab. Allerdings folgt der Wegfall einer eingetragenen Markeninhaberin nicht ohne
weiteres aus der Ldschung der betreffenden Firma im Handelsregister; denn
ebenso wenig wie bei der Loschung von Kapitalgesellschaften (vgl. z. B. BPatGE
41, 160 - ETHOCYN/Entoxin; BPatGE 44, 113 - DR. JAZZ) ist die Léschung einer
Personengesellschaft im Handelsregister stets gleichbedeutend mit dem Wegfall
des betreffenden Rechtstragers. Vor allem im Falle der Liquidation wird diese
zumindest als Gesellschaft birgerlichen Rechts weiterleben, jedenfalls solange
noch irgendwelche Aktivitdten, auch abwickelnder Art, erbracht werden. Nach der
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts besteht die Gesamthand als Rechts-
trdgerin des Sondervermdgens, dem die Marken zustehen, solange weiter, wie
noch Markenrechte vorhanden sind, die betreffenden Marken also nicht (z. B.
infolge Verzichts nach § 48 MarkenG) geldscht oder auf Dritte rechtsgeschéftlich

weiter Ubertragen sind.

Der vorliegende Fall liegt allerdings anders, weil hier keine Liquidation der Perso-
nenhandelsgesellschaft stattgefunden hat, sondern eine Ubertragende Umwand-
lung (vgl. BPatGE 37, 143, 147 - Blendamed u. a.). Durch die notariell beurkun-
deten Erklarungen vom 12. September 2007 ist das Vermégen - einschlieflich
samtlicher eingetragener Marken - der bisherigen Kommanditgesellschaft mate-
riell-rechtlich auf die bisherige Komplementarin (d. h. die GmbH) kraft Anwach-
sung Ubergegangen (st. Rspr. des Bundesgerichtshofs; vgl. z. B. DB 2008, 1965);

die Gesamthand als Rechtstragerin des Sondervermdgens ist aufgelost und die



Kommanditgesellschaft zugleich beendet (d. h. schon zu diesem Zeitpunkt, mithin
vor der nur deklaratorischen Loschung im Handelsregister). Folglich konnte die als
solche nicht mehr vorhandene ,e... KG*“ vertreten durch die
Rechtsanwaélte L..., der beantragten Amtsldschung wegen Verfalls im Juli 2008
gar nicht mehr widersprechen. Die seitens der Rechtsanwaélte L... abgegebenen
Erklarung, es werde namens und in Vollmacht dieser Kommanditgesellschaft der

Ldschung widersprochen, ging vollig ins Leere und ist rechtlich wirkungslos.

Nach Eingang dieser Erklarung lagen fur die Markenabteilung zwei sich - zumin-
dest konkludent - inhaltlich widersprechende Behauptungen vor: die der Antrag-
stellerin, die eingetragene Markeninhaberin erfille nicht mehr die in 8 7 MarkenG
genannten Voraussetzungen, demgegeniber die der Rechtsanwalte L..., die ein-
getragene Markeninhaberin sei weiterhin existent und (jedenfalls formell) zum
Widerspruch legitimiert. Angesichts dieser offenkundig gegensatzlichen Behaup-
tungen hatte die Markenabteilung zumindest - wie die Antragstellerin zu Recht
rigt - vor weiteren Entscheidungen und Feststellungen dieser rechtliches Gehor
gewahren mussen, sodann aber auch, unabhangig von der mittlerweile erfolgten
Vorlage des Handelsregisterauszugs (zumal dieser letztlich - wie ausgefuhrt -
nicht zwingend den Wegfall der bisherigen Markeninhaberin belegen konnte)
Amtsermittlungen dahingehend anstellen muissen, ob und ggf. unter welchen
rechtlichen Gesichtspunkten die noch im Markenregister als Inhaberin eingetra-
gene Kommanditgesellschaft erloschen ist. Da dies unterblieben ist, stellte die
sofortige Mitteilung an die Antragstellerin, es sei Widerspruch gegen die bean-
tragte Loschung erhoben worden, eine unzutreffende und rechtsfehlerhafte Sach-

behandlung und Entscheidung dar.

b) Eine Aufhebung der Mitteilung der Markenabteilung vom 9. Juli 2008 (die,
wie ausgefluhrt, einen Beschluss im materiell-rechtlichen Sinne darstellt) mit der
von der Antragstellerin erstrebten Rechtsfolge, dass die angegriffene Marke
bereits vom Deutschen Patent- und Markenamt - mithin ohne Klage vor den



ordentlichen Gerichten nach § 55 MarkenG - zu I6schen ware, kommt aber nach

dem gegenwartigen Stand des Verfahrens nicht (mehr) in Betracht.

Allerdings kann der Widerspruch vom 8. Juli 2008 nicht in einen solchen der jetzi-
gen Markeninhaberin umgedeutet werden. Dem steht zunachst die einer ander-
weitigen Auslegung nicht zugangliche Erklarung entgegen, der Widerspruch werde
namens und im Auftrag der ,e... KG* erhoben. Zudem hatte die
neue Markeninhaberin nicht - wie rechtlich geboten (vgl. BPatG, Beschluss vom
24. Mai 2006, 30 W (pat) 165/05 - TSUNAMI Computer) - den Antrag auf Um-
schreibung der Marke 306 69 580 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reicht, so dass die neue Markeninhaberin zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach
§ 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG formell legitimiert war.

Dem gesamten Vorbringen der (jetzigen) Markeninhaberin im Lauf des gerichtli-
chen Verfahrens lasst sich jedoch mit der gebotenen Eindeutigkeit entnehmen,
dass diese mit der beantragten Amtsloschung ihrer Marke 306 69 580 nicht ein-
verstanden ist. Darin liegt die zumindest konkludente Erklarung des Widerspruchs

nach § 53 Abs. 4 MarkenG. Dieser Widerspruch ist auch nicht verfristet.

Eine wirksame Zustellung der Mitteilung der Markenabteilung vom 26. Juni 2008
an den angegebenen Adressaten, d.h. die ,e... KG*, war -wie
ausgefuhrt - wegen Wegfalls jenes Rechtstragers nicht moéglich. Offensichtlich ist
das betreffende Schriftstliick zwar infolge fehlerhafter Sachbehandlung durch die
Post der neuen Markeninhaberin, welche unter derselben Geschéaftsadresse an-
sassig ist, ausgehandigt worden oder dieser in anderer Weise zugegangen;
andernfalls hatten die Rechtsanwalte L... auch nicht antworten kdnnen, wie sie
es mit ihrem Schreiben vom 8. Juli 2008 getan haben. Eine Heilung ist dadurch
indessen nicht eingetreten. Denn anders als eine lediglich fehlerhafte Zustellung
kann eine - wie im vorliegenden Fall - mangels existierenden Adressaten ganzlich
fehlende Zustellung nicht geheilt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 18. Fe-
bruar 2010, 30 W (pat) 95/09 - MALASEB; Sadler, Verwaltungszustellungsgesetz,
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7. Aufl.,, 8 8 Rdn. 28, 29 m. w. Nachw.). Das Fehlen der wirksamen Zustellung der
Mitteilung vom 26. Juni 2008 hatte zur Folge, dass die in § 53 Abs. 3 MarkenG
genannte Frist - zwei Monate nach Zustellung der Mitteilung - nicht zu laufen
begonnen hat. Der Widerspruch konnte mithin auch zu einem spateren Zeitpunkt
von der (jetzigen) Markeninhaberin, die seit Eingang ihres Umschreibungsantrags
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. Oktober 2008 auch formell legiti-
miert war (8 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG), ausdricklich oder zumindest konkludent
in wirksamer Weise erhoben werden. Denn es ist anerkannt, dass ein Wider-
spruch schon vor formeller Zustellung der Mitteilung erhoben werden kann, sofern
diese dem (nunmehr) Widerspruchsberechtigten in sonstiger Weise zur Kenntnis

gekommen ist.

Eine Amtsloschung scheidet deshalb - unbeschadet der fehlerhaften Sachbehand-
lung durch die Markenabteilung - nach dem gegenwartigen Verfahrensstand aus.
Die Antragstellerin misste ihr Loschungsbegehren ggf. im Wege der Klage vor
den Gerichten der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit gem. 8 55 MarkenG weiterver-

folgen.

3. Da der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens auf die
Frage der wirksamen Erhebung des Widerspruchs gegen die beantragte Amtslo-
schung beschrankt ist, kann den sonstigen von den Beteiligten aufgeworfenen
Fragen im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht weiter nachgegangen wer-

den.

4. Fur die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemald § 71 Abs. 1 MarkenG)
besteht kein Anlass. Jedoch war die Rickzahlung der Beschwerdegebihr anzu-
ordnen (8 71 Abs. 3 MarkenG). Die Sachbehandlung durch die Markenabteilung

des Deutschen Patent- und Markenamts war - wie aufgezeigt - fehlerhaft. Die
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dadurch provozierte Beschwerde war dartber hinaus zunachst auch begriindet.
Bei dieser Sachlage entsprache es nicht der Billigkeit, die verfallene Beschwerde-

gebuhr einzubehalten.

Dr. Hacker Eisenrauch Viereck

Fa



