BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 36/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2021:241121B25Wpat36.20.0



betreffend die Marke 30 2013 042 587

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
24. November 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

der Richterin Kriener sowie der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden
die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 29.Juli2019 und vom 26. Mai 2020
aufgehoben.

2. Der Widerspruch aus der Marke ... wird als

unzulassig verworfen.

3. Die Widersprechende tragt die Kosten des Widerspruchs- und
Erinnerungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

sowie des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht.

Grinde

Das am 19. Juli 2013 angemeldete Zeichen

SUPERTOX



ist am 15. Oktober 2013 unter der Nummer 30 2013 042 587 als Wortmarke in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gefihrte Markenregister fur

folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemische  Erzeugnisse fur  gewerbliche, wissenschaftliche,
fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze
im  Rohzustand, Kunststoffe im  Rohzustand; Dungemittel;
Feuerldschmittel; Mittel zum Harten und Loten von Metallen; chemische
Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln;

Gerbmittel; Klebstoffe fiir gewerbliche Zwecke;

Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und
Schleifmittel; Seifen; Parflimeriewaren; atherische Ole, Mittel zur Korper-

und Schonheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepréparate fir medizinische Zwecke; diatetische Lebensmittel
und Erzeugnisse fir medizinische oder veterinarmedizinische Zwecke,
Babykost; Nahrungsergdnzungsmittel fir Menschen und Tiere; Pflaster,
Verbandmaterial; Zahnfullmittel und Abdruckmassen fir zahnarztliche
Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadlichen

Tieren; Fungizide, Herbizide.

Gegen die Eintragung der am 15. November 2013 veroffentlichten Marke haben die
Verfahrensbevollméchtigten der Widersprechenden als Inhaberin der am

angemeldeten und am ... fur die Waren



Klasse 1:

Chemische  Erzeugnisse fur  gewerbliche, wissenschaftliche,
fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze
im  Rohzustand, Kunststoffe im  Rohzustand; Dungemittel;
Feuerldschmittel; Mittel zum Harten und Loten von Metallen; chemische
Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln;

Gerbmittel; Klebstoffe fir gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel;
Farbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle

in Pulverform fir Maler, Dekorateure, Drucker und Klnstler;

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse;
Hygienepréparate fir medizinische Zwecke; diatetische Erzeugnisse fur
medizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergénzungsmittel far
Menschen und Tiere; Pflaster, Verbandmaterial, Zahnfullmittel und
Abdruckmassen fur zahnarztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur

Vertilgung von schédlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

eingetragenen Wortmarke ...

SUPERTOX

am 18. Dezember 2013 Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wurde mit Hilfe des
amtlichen Formblatts von den Verfahrensbevollméchtigten der Widersprechenden
eingereicht, die im Rahmen der Anmeldung der Widerspruchsmarke bereits mit
Schriftsatz vom 10. Juli 2013 die Ubernahme der Vertretung ohne Beifiigung einer
schriftlichen Vollmacht angezeigt hatten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat

in ihrer Erwiderung auf den Widerspruch vom 20. Dezember 2018 die fehlende



Vollmacht der Vertreter der Widersprechenden gerigt. Eine schriftliche Vollmacht
wurde nicht nachgereicht und vom DPMA auch nicht angefordert. Auf die von den
Verfahrensbevollméchtigten der Widersprechenden mit Schriftsatz  vom
9. Oktober 2019 angezeigte Mandatsniederlegung teilte das DPMA mit
Amtsbescheid vom 11. Oktober 2019 mit, dass eine Inlandsvertreterbestellung
gemal § 96 Abs. 3 MarkenG so lange wirksam bleibe, bis ein neuer Inlandsvertreter
bestellt worden sei. Da dies bislang nicht geschehen sei, sei die

Mandatsniederlegung unwirksam.

Die Markenstelle fur Klasse 5 des DPMA hat mit zwei Beschlissen vom
29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren
ergangen ist, die Loschung der Eintragung der angegriffenen Marke fir samtliche
beanspruchten Waren mit Ausnahme von ,Parfimeriewaren“ wegen bestehender
Verwechslungsgefahr gemall 8 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet. Der
Widerspruch sei in zulassiger Weise erhoben worden, da die bloRe Mdglichkeit,
dass der beauftrage Inlandsvertreter nicht ordnungsgemal bevollmachtigt worden
sein konnte, insofern nicht relevant sei, als es fiur die Erhebung des Widerspruchs
durch einen Auswartigen eines Inlandsvertreters noch nicht bedarf. Im Ubrigen sei
ein Vollmachtmangel nicht von Amts wegen zu prufen, wenn ein Rechts- oder
Patentanwalt auftrete. Dem Inlandsvertreter der Widersprechenden sei zudem
mitgeteilt worden, dass seine Vertretungsniederlegung gemafll 8§96 Abs. 3
MarkenG unwirksam sei, da kein neuer Inlandsvertreter bestellt worden sei. Er

bleibe bis zur Bestellung eines neuen Vertreters aktiv und passiv legitimiert.

Hiergegen wendet sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit ihrer am
25. Juni 2020 eingelegten Beschwerde. Sie tragt vor, die Markenstelle habe
verkannt, dass der eingelegte Widerspruch bereits unzuléassig gewesen sei. Fir die
Einlegung eines Widerspruchs durch einen Beteiligten, der im Inland weder
Wohnsitz noch Sitz oder Niederlassung habe, sei die Bestellung eines
Inlandsvertreters gemall § 96 Abs. 1 MarkenG notwendig. Im vorliegenden Fall

bestiinden jedoch erhebliche Zweifel an der wirksamen Bestellung der fir die



Widersprechenden auftretenden B... PartmbB. In einem parallel vor dem LG ...
gefuhrten  Markenverletzungsverfahren, das sich  mittlerweile in  der
Berufungsinstanz befinde, habe die Widersprechende behauptet, dass sie von dem
Geschaftsfuhrer der Widersprechenden, Herrn T..., vertreten werde. Dieses
Vorbringen habe die Inhaberin der angegriffenen Marke ebenso bestritten wie die
wirksame Bevollmachtigung der dortigen Prozessvertreter der Widersprechenden
durch Herrn T... . Die Widersprechende habe keinen Beweis dafir erbringen
konnen, dass Herr T... ihr organschatftlicher Vertreter (gewesen) sei. Mit Urteil vom

. habe das LG ... die Klage der Widersprechenden u. a. wegen fehlender
Prozessfahigkeit sowie fehlender Postulationsfahigkeit als unzulédssig abgewiesen.
In dem derzeit anhéngigen Berufungsverfahren vor dem ... habe die
Widersprechende ein  Protokoll einer Gesellschafterversammlung (sog.
Shareholder's Minutes) der Widersprechenden vom ... vorgelegt, ausweislich
dessen Herr T... am ... zum Geschaftsfuhrer der Widersprechenden bestellt
worden sei. Auch hieran bestinden jedoch angesichts des insoweit
widerspruchlichen Vortrags der Widersprechenden erhebliche Zweifel. Die
Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet daher, dass Herr T... der
organschaftliche Vertreter der Widersprechenden sei, diese rechtswirksam
vertreten kdnne und in ihrem Namen den derzeitigen Inlandsvertreter im hiesigen
Verfahren wirksam bevollmachtigt habe. Auch wenn ein Vollmachtmangel
grundséatzlich gemall 8 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG nicht von Amts wegen zu
berticksichtigen sei, wenn ein Beteiligter von einem Rechts- oder Patentanwalt
vertreten werde, sei eine Uberpriifung der Sachentscheidungsvoraussetzungen bei

entsprechender Rlge auch bereits im patentamtlichen Verfahren erforderlich.

Im Ubrigen werde die Widerspruchsmarke, die sich seit dem 7. Mai 2018 im
Benutzungszwang befinde, nicht rechtserhaltend benutzt. Zudem seien die sich

gegeniberstehenden Marken nicht verwechslungsféahig.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:

1. Die Beschliisse der Markenstelle fiir Klasse 5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020 werden

aufgehoben.

2. Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke 30 2013 042 587
~SUPERTOX*" wird zurtickgewiesen.

3. Die Kosten des Widerspruchs-, Erinnerungs- und

Beschwerdeverfahrens tragt die Widersprechende.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geaul3ert
und keinen Sachantrag gestellt. Zur Erlauterung hat sie mitgeteilt, die
Widersprechende nicht mehr zu betreuen, nicht mehr erreichen zu kénnen und das

Mandat niedergelegt zu haben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlisse der Markenstelle fur
Klasse 5 vom 29. Juli 2019 und vom 26. Mai 2020, auf die Schriftsatze der
Beteiligten, den gerichtlichen Hinweis vom 1. Juli 2021 und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die gemaR § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Ubrigen zulassige

Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Der Widerspruch aus der Marke ... gegen die Eintragung der Marke
30 2013 042 587 ist unzulassig, weil er von einem vollimachtlosen Vertreter und

damit nicht rechtswirksam erhoben worden ist. Die Beschliisse der Markenstelle, in



denen Uber die Begrindetheit des Widerspruchs entschieden worden ist, sind daher

aufzuheben.

a) Inhaberin der Widerspruchsmarke ... ist die G... Ltd. mit Sitz ..., die im Inland
weder Sitz noch Niederlassung hat und demzufolge fir die Teilnahme an Verfahren
vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht einen Inlandsvertreter gemar § 96
Abs. 1 MarkenG bendtigt. Mit Schriftsatz vom 10. Juli 2013 hat die Kanzlei ... die
Ubernahme der Vertretung vor dem DPMA im Rahmen der Anmeldung der
Widerspruchsmarke angezeigt. Eine Vollmacht hat sie nicht eingereicht, so dass
eine solche weder bei Einlegung des Widerspruchs im Namen der
Widersprechenden am 18. Dezember 2013 noch zum Zeitpunkt der Entscheidung

Uber die Beschwerde vorlag.

b) Grundsatzlich wird das Fehlen einer Vollmacht von Amts wegen nicht
bertcksichtigt, wenn im Verfahren ein Rechts- oder Patentanwalt auftritt. Dies gilt
sowohl fur Verfahren vor dem DPMA (8 15 Abs. 4 DPMAV) als auch fur Verfahren
vor dem Bundespatentgericht (8 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG). Hierbei wird davon
ausgegangen, dass eine Vertretung ohne entsprechende Mandatierung schon aus
standesrechtlichen und wirtschaftlichen Griinden nicht erfolgt. Auch vom Vorliegen
einer wirksamen Inlandsvertretervollmacht gemalR § 96 Abs. 1 MarkenG bei
Verfahrensbeteiligten mit Sitz oder Niederlassung auf3erhalb Deutschlands wird

regelmaldig ausgegangen.

c) Dem Vollmachtmangel muss in Verfahren vor dem Bundespatentgericht
allerdings gemaf § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG und 8§ 88 Abs. 1 ZPO i. V. m. 8§ 82
Abs. 1 Satz 1 MarkenG nachgegangen werden, wenn er ausdrtcklich gertgt wird.
Wahrend § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG aufgrund seiner systematischen Stellung in
Abschnitt 5 (Verfahren vor dem Bundespatentgericht) nicht fir das DPMA
anwendbar ist, gilt 8 88 Abs. 1 ZPO analog fur Verfahren vor dem DPMA, auch
wenn eine Vorschrift fehlt, die entsprechend der flr das Beschwerdeverfahren vor
dem Bundespatentgericht geltenden Bestimmung des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG



generell die subsidiare Anwendung der ZPO und damit auch des § 88 Abs. 1 ZPO
fur die markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA vorsieht. Denn im Hinblick auf
die justizformige Ausgestaltung der Verfahren vor dem DPMA kommt zur
Lickenfullung eine entsprechende Anwendung der Verfahrensbestimmungen der
ZPO, insbesondere in kontradiktorischen Verfahren, in Betracht, sofern die
Besonderheiten des Verfahrens vor dem DPMA dies nicht ausschliel3en (vgl.
Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, 8§ 56 Rn. 2; BGH GRUR
1993, 969, 971 — Indorektal 1I; GRUR 2010, 231, Rn. 18 — Legostein). Solche gegen
eine analoge Anwendung des § 88 Abs. 1 ZPO sprechenden Besonderheiten sind

vorliegend nicht erkennbar und wurden auch nicht geltend gemacht.

Bereits im Verfahren vor dem DPMA hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
wirksame Bevollmachtigung der anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden in
Frage gestellt und ihre diesbezilglichen Zweifel substantiiert dargelegt. Auch im
Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat sie ausfuhrlich dazu vorgetragen. Damit
wurde der Mangel der Vollmacht ausdrticklich im Verfahren vor dem DPMA gemali
§ 88 Abs. 1 ZPO analog und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht geman
§ 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG als auch gemanR § 88 Abs. 1 ZPOi. V. m. § 82 Abs. 1
Satz 1 MarkenG gerigt.

d) Weder auf diese Riuge noch auf die Aufforderung des Senats vom 1. Juli 2021

hat die Widersprechende die Bevollmachtigung nachgewiesen.

Anhaltspunkte gemal? 8 89 Abs. 2 ZPO analog fiir eine mundliche Erteilung der
Vollmacht oder fur eine Heilung des Vollmachtmangels durch nachtréagliche

Genehmigung der Verfahrenshandlungen vor dem DPMA liegen nicht vor.

e) Der Mangel der Vollmacht fuhrt zur Unwirksamkeit der vom Vertreter
vorgenommenen Verfahrenshandlungen (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
8§81 Rn20) und damit in vorliegendem Verfahren zur Unzulassigkeit des

Widerspruchs. Soweit die Markenstelle darauf abgestellt hat, dass es fur die
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Widerspruchseinlegung durch einen nicht im Inland anséssigen Beteiligten noch
keines Inlandsvertreters gemal? § 96 Abs. 1 MarkenG bedarf und deshalb das
Vorbringen zur fehlenden Bevollméchtigung unbeachtlich sei, tbersieht sie, dass
hier gerade nicht die eingetragene Inhaberin der prioritatsélteren Marke selbst den
Widerspruch eingelegt hat, sondern ein anwaltlicher Vertreter in ihrem Namen. Ein
Tatigwerden fur einen Dritten setzt jedoch stets eine wirksame Bevollmé&chtigung
voraus. Auch aus dem Umstand, dass gemal3 § 96 Abs. 3 MarkenG die Bestellung
eines Inlandsvertreters unabhangig vom zugrundeliegenden Mandatsverhaltnis erst
mit der Bestellung eines neuen Inlandsvertreters beendet wird, kann nicht
geschlossen werden, dass es auf eine rechtméafige Bevollmachtigung nicht
ankame. Die Fortwirkung der Inlandsvertreterbestellung unter Umstanden auch
Uber eine bestehende Mandatsbeziehung hinaus dient nur dem Interesse eines
moglichst reibungslosen Verfahrensablaufs, indem etwaige Zustellungen oder
gerichtliche Verfigungen an den auswartigen Markeninhaber im Inland bewirkt
werden kénnen. Unabhangig davon muss jedoch ein Inlandsvertreter zur Vornahme
von Verfahrenshandlungen im Namen des jeweiligen Mandanten bevollmachtigt
sein (vgl. auch Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96 Rn. 27).

2. Der Senat konnte in der Sache selbst entscheiden. Zwar hat der Mangel der
Vollmacht bereits im Verfahren vor dem DPMA vorgelegen, so dass die Sache nach
8§70 Abs.3 Nr.2 MarkenG grundsatzlich ohne Entscheidung an das Amt
zuriickzuverweisen ware (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 81 Rn. 20).
Vorliegend ist aber nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende die
mittlerweile seit Dezember 2018 angemahnte Vollmacht noch nachreichen wird, so
dass eine abschlielende Sachentscheidung des Senats aus Grinden der

Prozessdkonomie angezeigt war.

3. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und des
Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht werden gemald § 63 Abs. 1
Satz 1 MarkenG und 8 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt.

Zwar geht das Gesetz grundsatzlich davon aus, dass jeder Beteiligte die ihm
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entstandenen Kosten selbst tradgt. Davon abweichend kann aber ausnahmsweise
eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgrinden geboten sein, wenn ein
Verfahrensbeteiligter gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstof3t (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 63 Rn. ff. und 8§ 71 Rn. 12 ff.).

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze ist eine Auferlegung der Kosten der
Verfahren vor dem DPMA und vor dem Bundespatentgericht zu Lasten der
Widersprechenden angezeigt. Angesichts der fehlenden Reaktion auf die bereits im
Ausgangsverfahren vor der Markenstelle erhobene, substantiiert dargelegte und im
Erinnerungsverfahren aufrechterhaltene Vollmachtrige der Inhaberin der
angegriffenen Marke entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten
des Widerspruchs- sowie des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen. Gleiches gilt fur
die Kosten des Beschwerdeverfahrens, in dem die Widersprechende trotz
ausdrucklicher Aufforderung durch den Senat an ihrem Widerspruch festgehalten
hat, ohne dessen wirksame Einlegung durch einen ordnungsgemald bestellten
Vertreter nachzuweisen. Nachdem die Widersprechende das Auftreten des
vollmachtlosen Vertreters veranlasst hat, entspricht es der Billigkeit, ihr die dadurch
entstandenen Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. BPatG 28 W (pat) 4/15;
Thomas/Putzo/Hul3tege, ZPO, 42. Auflage, 8§ 89 Rn. 4).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

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

stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen 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 eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwaltin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer

Form einzulegen.

Kortbein Kriener Fehlhammer

Li



