BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 90/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Loschungsverfahren SB 135/11 L6sch
gegen die Marke 2037435
(hier: Beschwerde gegen die Feststellung des

Loschungswiderspruchs)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters

Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurtickgewiesen.



Grinde

Die am 25. Juli 1991 angemeldete Marke

[ [zome] ]

ist am 2. Juni 1993 fiur die Waren

~ouppen, auch gesuft, trocken, pastenformig, flissig und als Kon-
serven; Fleischbrih- und SoRRenerzeugnisse, trocken, pastenfor-
mig, flissig und als Konserven; Suppengewirze, trocken, pasten-
formig und flussig; Teigwaren; Gewirze; Back-, Pudding- und
Speiseeispulver; Backzucker; Vanille-Zucker und Vanillin-Zucker,
Backpulver; Fruchtkaltschalen; SuRspeisen; Speisedle und Spei-

sefette”

unter der Nr. 2037435 eingetragen worden. Das Register hatte bis zum
4. Oktober 2011 als Markeninhaberin die Z... GmbH & Co KG ge
fuhrt. Die Kommanditgesellschaft ist am 23. September 2008 aus dem Handelsre-
gister des Amtsgerichts Dusseldorf, HRA 11665, wegen Auflésung der Gesell
schaft nach Ausscheiden der Komplementarin geléscht worden. Am
4. Oktober 2011 ist die Marke auf die Z1... GmbH & Co KG als

neue Markeninhaberin umgeschrieben worden.

Mit Schriftsatz vom 29. Mérz 2011, der beim Deutschen Patent- und Markenamt
am 30. Mérz 2011 eingegangen ist, hat die Antragstellerin beantragt, die vorge-
nannte Marke wegen Verfalls zu I6schen. Die Markenabteilung hat den Lo6-



schungsantrag mit Verfugung vom 13. April 2011 an die zu diesem Zeitpunkt im
Register als Markeninhaberin eingetragene Z... GmbH & Co KG bzw.
an deren seit 19. Januar 2006 im Register eingetragenen Vertreterin, die Patent-
anwaltskanzlei Konig u.a., zugestellt. Die Verfugung ist der Kanzlei ausweislich
des Empfangsbekenntnisses am 20. April 2011 zugegangen. Mit Schriftsatz vom
16. Juni 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax
am selben Tag, hat die Kanzlei K... far die Z... GmbH & Co KG

dem Léschungsantrag widersprochen.

Die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts
hat der Antragstellerin mit Verfigung vom 7. Juli 2011 mitgeteilt, dass die Mar-
keninhaberin dem Loéschungsantrag gemal § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen

habe, und sie auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten verwiesen.

Hiergegen hat die Antragstellerin am 15. Juli 2011 Beschwerde erhoben.

Sie meint, dass ein wirksamer Widerspruch der Markeninhaberin gegen den L0-
schungsantrag nicht vorliege, weshalb die Léschung der Marke 2037435 anzu-
ordnen sei. Die im Markenregister eingetragene Markeninhaberin habe namlich
schon zum Zeitpunkt der Widerspruchserklarung nicht mehr existiert, nachdem die
Z... GmbH & Co KG aufgrund des Ausscheidens der Komplentéarin
aufgeldst und am 23. September 2008 aus dem Handelsregister geléscht worden
war. Eine Liquidation der Z... GmbH & Co. KG sei nicht erforderlich
gewesen, da deren Vermdgen im Wege der Anwachsung auf die einzig verblie-
bene Kommanditistin Gbergegangen sei. Da die eingetragene Markeninhaberin
zum Zeitpunkt des Ldschungsantrages nicht mehr existiert habe, habe sie dem-
entsprechend auch nicht wirksam Widerspruch gegen den Léschungsantrag ein-
legen konnen. Durch die Zustellung der Mitteilung an die Zustellungsbevollméach
tigte der Z... GmbH & Co KG habe jedoch die Widerspruchsfrist
Ende April 2011 zu laufen begonnen.



Die Antragstellerin beantragt sinngemars,

die Verfugung der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.4. des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2011 aufzuheben

und die Léschung der Marke 2037435 anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren

auch nicht zur Sache geaul3ert.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie tritt der Auffassung der Antragstellerin entgegen und meint, dass die Antrags-
gegnerin durch ihre Vertreterin wirksam Widerspruch gegen den Léschungsantrag
erhoben habe. Es komme namlich wegen der Vermutungsregelung nach § 28
Abs. 1 MarkenG allein auf die Registerlage zum Widerspruchszeitpunkt an, d.h.
entscheidend sei, dass das Markenregister sie im Juni 2011 als Inhaberin der
streitgegenstandlichen Marke gefuihrt habe und die Kanzlei K... als ihre Vertrete
rin. Auf den Fortbestand der Vollmacht habe das Erléschen der bevollméachtigten
Gesellschaft keinen Einfluss, wobei dies auch gelte, wenn die Gesellschaft bereits
vor Rechtshangigkeit bzw. hier Anhangigkeit des Loschungsverfahrens erloschen
sei. Die Antragstellerin argumentiere aber auch widersprichlich, da sie einerseits
von einer wirksamen Zustellung der Mitteilung des Ldschungsantrages an die An-
tragsgegnerin ausgehe, andererseits aber die Wirksamkeit des Widerspruchs

durch diese verneine.

Hilfsweise, d.h. sofern der Senat nicht von der Wirksamkeit des Widerspruchs
durch die Antragsgegnerin ausgehen sollte, hat die Markeninhaberin Widerspruch

gegen den Léschungsantrag erhoben.



Der Senat hat die Beteiligten mit Verfigung vom 21./26. Juni 2012 wegen der
zwischen ihnen kontrovers diskutierten Rechtsfrage der Wirksamkeit des Wider-
spruchs der Antragsgegnerin auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom
17. August 2011 (GRUR 2012, 315 ff. - akustilon) hingewiesen. Die Antragstellerin
hat inhaltlich zu dem Hinweis keine Stellungnahme abgegeben und um eine

Entscheidung in der Sache gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung der
Markenabteilung 3.4, die Schriftsétze der Beteiligten und auf den Gbrigen Aktenin-

halt verwiesen.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulassig, insbesondere gemal § 66 Abs. 1
MarkenG statthaft. Bei der angefochtenen Entscheidung der Vorsitzenden der
Markenabteilung 3.4 vom 7. Juli 2011 handelt es sich um eine abschlieRende
Feststellung Uber den Eintritt einer Rechtsfolge und damit um einen mit der Be-
schwerde anfechtbaren Beschluss i.S.d. § 66 Abs. 1 MarkenG (vgl. hierzu Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 66 Rdn. 7). Mit dieser Entscheidung wurde das
patentamtliche Loschungsverfahren betreffend die Marke 2037435 abschlie3end
dahingehend beendet, dass im Hinblick auf einen von der Markenabteilung als
wirksam erachteten Widerspruch die Léschung durch das Patentamt nach § 53
Abs. 4 MarkenG abgelehnt und die Antragstellerin gemald 8 53 Abs. 4 MarkenG
auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten nach 8§ 55 MarkenG verwiesen

wird.

1.
Die Entscheidung der Markenabteilung ist zutreffend, weshalb die Beschwerde
der Loéschungsantragstellerin zurlickzuweisen ist. Entgegen der Auffassung der

Loschungsantragstellerin hat die Antragsgegnerin, vertreten durch die Patentan-



walte K... u.a. am 16. Juni 2011 rechtzeitig und wirksam der Loschung der
Marke widersprochen (8 53 Abs. 4 MarkenG), nachdem die Mitteilung des LO-
schungsantrages an diese auch wirksam zugestellt worden war und den Lauf der
Widerspruchsfrist in Gang gesetzt hatte (§ 53 Abs. 1 MarkenG).

Die Antragsgegnerin galt nach der Vermutungsregelung des 8§ 28 Abs. 1 MarkenG
zum Zeitpunkt des Widerspruchs im Léschungsverfahren wegen ihrer Eintragung
im Register als materiell berechtigte Inhaberin der streitgegenstandlichen Marke,
weshalb zum einen an sie gemal § 28 Abs. 3 MarkenG die Mitteilung Uber den
Loschungsantrag zuzustellen war und zum anderen sie berechtigt war, den Wi-
derspruch gegen den Loéschungsantrag zu erklaren. Denn das Deutsche Patent-
und Markenamt ist, ohne dass ihm gegenteilige Anhaltspunkte vorlagen, was vor-
liegend nicht der Fall war, nicht verpflichtet, von Amts wegen der Frage nachzu-
gehen, ob abweichend von der Registerlage das Markenrecht auf einen Dritten
Ubergangen ist oder die als Markeninhaberin eingetragene Kommanditgesellschaft
noch existiert. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist im Léschungsverfahren
wegen Verfalls auf die formelle Prufung beschrankt, ob der Inhaber der
eingetragenen Marke der Loschung rechtzeitig, d.h. innerhalb von zwei Monaten
nach Zustellung der Léschungsantrages widersprochen hat, § 53 Abs. 3 MarkenG
(vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 315, Rdn. 13 — akustilon). Dies ergibt sich aus der
Systematik der Loschungsverfahren nach § 53 MarkenG vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt und nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten. Das
Verfahren nach 8§ 53 MarkenG ist ein dem Klageverfahren nach § 55 MarkenG
vorgeschaltetes, fakultatives Registerverfahren, in dem eine materiell-rechtliche
Prufung der Ldschungsreife der Marke wegen Verfalls nach § 49 MarkenG nicht
stattfindet (vgl. hierzu BGH aaO). Soweit in dem vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt gefuihrten Verfahren nach 8§ 53 MarkenG der im Register eingetragene
Markeninhaber dem Loschungsantrag wegen Verfalls nach § 53 Abs. 4 MarkenG
widerspricht, hat das DPMA das Vorliegen der Voraussetzungen des 8 7 MarkenG
nicht zu prufen. Die materiell-rechtliche Prifung, ob die Marke gemaR § 49 Mar-

kenG verfallen ist, ist vielmehr dem Loschungsverfahren vor den ordentlichen Ge-



richten vorbehalten. Dazu z&ahlt auch die Prifung zur Inhaberschaft bzw. Existenz
der Markeninhaberin. Aber auch aus einem anderen Grund war bzw. ist die An-
tragsgegnerin im Loschungs- wie auch im Beschwerdeverfahren als Beteiligte zu
behandeln, die als solche dementsprechend auch verfahrens-relevante Erklarung
in wirksamer Weise abgeben konnte bzw. kann. Denn wenn die Rechts- und Par-
teifahigkeit eines Verfahrensbeteiligten bestritten ist, ist dieser fur die Austragung
dieses Streits als rechts- und parteifahig zu behandeln und kann hierzu die gebo-
tenen Erklarungen abgeben (vgl. BGHZ 24, 91, 94 und BGH NJW 1982, 238). Der
im Register eingetragene Markeninhaber muss also, nachdem an ihn die Mittei-
lung nach 8 53 Abs. 1 MarkenG zugestellt worden ist, die Mdglichkeit haben,
wirksam der Loschung der Marke iSv 8§ 53 Abs. 4 MarkenG zu widersprechen, um
eine Klarung der Frage, ob er noch die in 8 7 MarkenG genannten Voraussetzun-
gen erfillt, in dem Léschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nach § 55
MarkenG zu erreichen. Dafir sprechen auch Sinn und Zweck des Registerverfah-
rens nach 8§ 53 MarkenG, das der Klarung der einfach zu beantwortenden Frage
dient, ob das Vorliegen eines Verfallsgrundes unstreitig und ein Klageverfahren
entbehrlich ist (so BGH GRUR 2012, 315 - akustilon).

Des Weiteren hat auch die Patentanwaltskanzlei K... den Widerspruch fiur die
Antragsgegnerin als deren Vertreterin wirksam erklaren kénnen, da die ihr vor
Eintritt des Verlustes der Rechts- und Parteifdhigkeit erteilte Vollmacht fortbesteht,
§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. 8 86 ZPO. Die Kanzlei war seit
19. Januar 2006 als Vertreterin der Antragsgegnerin im Register eingetragen,
weshalb die Markenabteilung auch an sie die Mitteilung nach 8 53 Abs. 1
MarkenG gemal 8§ 94 Abs. 1 MarkenG i.V.m. 8§ 7 Abs. 1 Satz 2 VwZG zuzustellen
hatte.

SchlieB3lich hat die Antragsgegnerin durch ihre Vertreterin dem L&schungsantrag
auch rechtzeitig i.S.d. 8 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen. Die Mitteilung war
dieser am 20. April 2011 zugestellt worden, der Widerspruch ist am 16. Juni 2011
beim DPMA und damit innerhalb der gesetzlichen Zweimonatsfrist eingegangen.



2.

Fir die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrinden gemafd 8 71 Abs. 2 Satz 1
MarkenG besteht kein Anlass. Ein solcher Umstand ist insbesondere nicht darin
zu sehen, dass die Antragstellerin auch in Kenntnis der akustilon-Entscheidung
des Bundesgerichtshofes (GRUR 2012, 315 ff.) an ihrer Rechtsauffassung festge-
halten hat. Denn die Antragstellerin hatte zum Zeitpunkt der Einlegung der Be-
schwerde diese Entscheidung noch nicht bericksichtigen kénnen, so dass ihr
nicht der Vorwurf gemacht werden kann, das Beschwerdeverfahren in einer aus-
sichtslosen Situation angestrengt zu haben. Die Beschwerde ist am 15. Juli 2011
erhoben worden, die Entscheidung des BGH ist erst danach, namlich am
17. August 2011 ergangen. Eine Rucknahme der Beschwerde hatte sich kosten-
mafig auch nicht ausgewirkt, sie hatte nicht zur Reduzierung der Kosten gefthrt.
Im PatKostG fehlt ndmlich eine ErméaRigungsregelung fur Gerichtskosten im Falle
der Ricknahme, wie es fur den Zivilprozess beispielsweise Anlage 1 zu 8§ 1 GKG,
KV 1211 Nr. 1 (ErmaRigung von 3,0 auf 1,0 Gebuhren bei Klagerticknahme) vor-

sieht.

3.

Die Entscheidung konnte ohne mindliche Verhandlung getroffen werden, nach-
dem die Antragstellerin keinen Antrag auf Durchfihrung einer mundlichen Ver-
handlung (8 69 Nr. 1 MarkenG) und die Markeninhaberin einen solchen nur hilfs-
weise gestellt hat, nAmlich fur den Fall, dass der Senat der Beschwerde fir erfolg-

reich halt, und auch keine tatsédchlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungser-
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heblich aufgeworfen sind, die der Erorterung in einer mundlichen Verhandlung
bedurft hatten, so dass die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung auch aus
anderen Grinden nicht geboten war (8 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll Metternich Grote-Bittner

Hu



