25 W (pat) 1/03 An Verkiindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 14. Januar 2004

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 2 034 039

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Vollstreckungsschutz werden

zurlckgewiesen.

BPatG 154
6.70



Die am 24. Oktober 1992 angemeldete Wortbildmarke 2 034 039

o

G

TRACO
‘BELL

der Beschwerdefihrerin ist am 5. April 1993 unter der Nummer 2 034 039 fir die
Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gasten" in das Register

eingetragen worden.

Durch das von der Firma B... Corp. (U...) erstrittene Urteil des LG Bielefeld

—Az 100 77/96 - vom 8. November 1996 ist die Beschwerdefiihrerin verurteilt
worden, in die Léschung der Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors).
Ihre Berufung dagegen ist vom OLG Hamm — Az 4 U 253/96 — durch Versaumnis-
urteil vom 6. April 2002 zurlickgewiesen worden. Das Urteil ist seit dem 11. Ju-
li 2002 rechtskraftig.

Nach Angabe der Beschwerdeflihrerin hat sie das Urteil rechtskraftig werden las-
sen, da sie sich dazu durch einen Vergleich vom 11. Marz 1999 vor dem
OLG Frankfurt und durch die Zwangsvollstreckung aus diesem Vergleich gezwun-
gen sah.

Mit Eingabe vom 23. Juli 2002, eingegangen am 24. Juli 2002, beantragte die Fir-
ma B... Corp, die Marke 2 034 039 zu l6schen, da die Beschwerdeftihrerin



durch das Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996 Az 10 O 77/96 gemal3
Ziff 3 verurteilt worden seli, in die vollstandige Loschung der Marke einzuwilligen.
Als Anlage wurde eine beglaubigte Abschrift des mit Rechtskraftvermerk versehe-
nen Urteils des OLG Hamm sowie eine vollstreckbare Ausfertigung des Urteils des
LG Bielefeld (Abschrift) beigeftigt.

Die Markenabteilung des DPMA hat ihre Auffassung, dass die Marke wegen des
Versaumnisurteils mit Wirkung ex tunc zu léschen sei, dass die Loschung im Regi-
ster nur noch deklaratorischen Charakter habe und somit den kurz vor Eintritt der
Rechtskraft eingegangenen Antragen der Beschwerdeflhrerin auf Eintragung ei-
nes Pfandungspfandrechts zu Gunsten der C... sowie eines sonstigen

dinglichen Rechts zu Gunsten der B... N... GmbH G...

... die Grundlage entzogen sei, der Beschwerdeflhrerin mit Schreiben vom

20. August 2002 mitgeteilt (Eingang dort 23. August 2002) und ihr eine Frist zur
Stellungnahme von 2 Wochen eingeraumt.

Am 5. September 2002 hat das DPMA die Marke geléscht. Die Vornahme der L6-
schung wurde der Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom selben Tage mitgeteilt.
Dem zuvor von der Beschwerdefihrerin eingereichten Fristverlangerungsgesuch
wurde nicht stattgegeben. Die Léschung war nach Ansicht des Amtes zu vollzie-
hen, da sich dies aus dem rechtskréaftigen Urteil ergabe und aus Grinden der
Rechtssicherheit sofort vorzunehmen sei. Falls die Beschwerdefuhrerin anderer
Auffassung sei, stinde es ihr frei, einen Antrag auf Ruckgangigmachung der LO-

schung zu stellen.

Mit Fax vom 5. September 2002 widersprach die Beschwerdefuhrerin der L6-
schung ex tunc, denn das Urteil verpflichte sie nur zu einer Loschung ex nunc. Au-
Berdem riugt sie die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor, da die ihr

gesetzte Frist zur Stellungnahme nicht abgewartet worden sei.



Mit Fax vom 23. September 2002 beantragte die Beschwerdefihrerin die Ruck-

gangigmachung der Léschung und Wiedereintragung ihrer Marke.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2002 hat die Markenabteilung 9.1. den Antrag auf

Ruckgangigmachung der Loschung zurtickgewiesen.

Der zulassige Antrag sei nicht begrindet. Die Marke sei zu Recht geldscht wor-
den, weil ein rechtskraftiges Urteil vorliege, durch das die Antragstellerin (jetzige
Beschwerdefiihrerin) zur Einwilligung in die Léschung verurteilt worden sei. Diese
Einwilligung gelte gemafl § 894 Abs 1 ZPO mit der Rechtskraft des Urteils als er-
teilt. Die Voraussetzungen fur die Loschung seien erfullt, ndmlich dass der Mar-
kenabteilung beglaubigte Abschriften einer vollstreckbaren Ausfertigung des erst-
instanzlichen Urteils sowie des Berufungsurteils mit Rechtskraftvermerk vorgelegt
worden sind. Es spiele keine Rolle, dass die Markeninhaberin zuvor auf die Marke
verzichtet habe, da gleichzeitig der Widerruf des Verzichts eingegangen sei.
Selbst wenn aber der Verzicht wirksam gewesen ware, hatte die Marke noch mit
der Wirkung ex tunc geléscht werden kénnen. Die nachteiligeren Folgen der L6-
schung wegen Nichtigkeit kdnnten nicht dadurch vermieden werden, dass vor
Rechtskraft des Urteils auf eine Marke verzichtet werde. Die Markenabteilung tref-
fe keine eigene Entscheidung, sondern vollziehe nur die Entscheidung eines or-
dentlichen Gerichts und habe die Rechtmafigkeit des Urteils nicht nachzuprifen.
Unerheblich seien deshalb insbesondere die rechtlichen Erwagungen im Urteil des
LG Frankfurt — 3/12 O 6/01 — vom 22. Februar 2002, auf das die Antragstellerin
sich beziehe, ebenso wie die Wirksamkeit des 1999 vor dem OLG Frankfurt ge-
schlossenen Vergleichs zwischen der Antragstellerin und der B... Corpora-

tion, den die Antragstellerin anzufechten beabsichtige.

Die Markenabteilung hat weiter ausgefihrt, dass der Léschung auch nicht das
Pfandungspfandrecht der C... AG und das vermeintlich dingliche Recht
der B... N... GmbH entgegen stiinden. Sei eine Marke

wegen Nichtigkeit zu I6schen, so sei sie so zu behandeln, als sei sie nie eingetra-



gen worden (8 52 Abs 2 MarkenG). Soweit Dritte Rechte an der Marke erworben
haben, seien diese ebenso als nichtig anzusehen, denn an einer nichtigen Marke
konnten naturgemal} keine Rechte entstanden sein. Anders als im Falle des Ver-
zichts bedirfe es daher auch keiner Zustimmung des Dritten zur Léschung. Uner-
heblich sei, dass die Marke unter Geltung des WZG eingetragen worden sei. Das
ordentliche Gericht sei offenbar von den Voraussetzungen der Ubergangsregelung
des 8 163 Abs 1 MarkenG ausgegangen. Das Amt habe das nicht nachzuprifen.

Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde beantragt die Beschwerdefuhrerin,

die Léschung der Marke 2 034 039 riickgangig zu machen und die

Marke wieder einzutragen,

festzustellen, dass das Erwirken des nach Wirksamwerden des
Vergleichs spater rechtskréaftig gewordenen Urteils sittenwidrig sei,

den Antrag der B... Corporation als rechtsmissbrauchlich zu-

riuckzuweisen,

ferner, die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld zu durchbre-
chen, weil der Rechtsstreit bereits mit Wirksamwerden des Ge-
samtvergleichs beendet und beseitigt sowie die Rechtshangigkeit

erloschen sei, bevor die Rechtskraft eintrat,

weiter die antragsgemalie Eintragung der MalRRnahme einer
Zwangsvollstreckung und eines dinglichen Rechts an der Marke
2 034 039,

die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld dem Grunde

nach —weil es durch den Abschluss des Generalvergleichs wir-



kungslos und als Vollstreckungstitel ungeeignet sei — zurtickzuwei-

sen,

den Antrag der B... Corp. als rechtsmissbrauchlich und sit-
tenwidrig, und wegen VerstoR3es gegen Treu und Glauben und die

Vorschriften der ZPO zuriickzuweisen,

hilfsweise im Falle der Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld
vom 8. November 1996, die Einwilligung in die Léschung ex nunc

zum Zeitpunkt der Rechtskraft im Juni 2002 festzustellen,

hilfsweise, den Antrag der B... Corp. als unzuléssig zurlck-

zuweisen,

aul3erst hilfsweise, die Vollstreckung aus diesem Urteil zurlickzu-
weisen, weil es nicht im Einklang mit der geltenden Rechtspre-
chung (BIG BERTHA) stehe und die Vollstreckung gegen die ver-
fassungsmalig garantierte Gleichbehandlung verstof3en wiirde,

das Verfahren wegen beabsichtigter Rechtsmittel gegen die Voll-
streckung aus dem Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996

auszusetzen,

sowie Vollstreckungsschutz im Sinne von § 765 ZPO zu gewah-

ren.

Die Beschwerdefihrerin ist aus folgenden Griunden der Auffassung, dass die Mar-
ke zu Unrecht geldscht worden sei:

Einer Loschung stehe die wirksame Pfandung zugunsten der C... AG

entgegen. Diese Verfugungsbeschrdnkung sichere den Pfandglaubiger vor



Rechtsanderungen durch Rechtshandlungen des Schuldners - vorliegend ihrer
Einwilligung in die Loschung — ohne seine Zustimmung. Die C... AG sei

nach § 265, 325 ZPO nicht an das Urteil gebunden, da diese nicht Rechtsnachfol-
gerin der Antragstellerin sei. Der Vergleich wirke ebenfalls nicht gegen Dritte, die

nicht Vertrags- bzw Prozesspartei seien.

§ 52 Abs 2 MarkenG sei vorliegend nicht einschlagig und auf die rechtskréftige
Verurteilung zur Einwilligung in die Léschung (Verzicht) nicht anwendbar. Die Kla-
gerin habe ihre Klage auf Firmenverletzung und unlauteren Wettbewerb gestutzt.
Das LG Bielefeld habe diese Klage als Antrdge nach 88 12 BGB, 15 MarkenG, 37
Abs 2 HGB und 1 UWG gedeutet. Die Einwilligung in die Loschung (Verzicht) gelte
mit Rechtskraft als eingetreten. Mangels gesetzlicher Anordnung der Rickwirkung
wirke die Loschung auf Antrag des Markeninhabers nur ex nunc. Diese Wirkung
habe hier aber nicht eintreten kbnnen, da nicht nur die Léschung der Marke, son-
dern bereits die Wirksamkeit der Verzichtserklarung die Zustimmung des dinglich

Berechtigten voraussetze.

AuBerdem sei die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt. Der Prozess-
vergleich vom 11. Marz 1999 habe den Prozess beendet. Daher erlosche mit sei-
nem Wirksamwerden in seinem Umfang die Rechtshéangigkeit. Das OLG Frankfurt
habe mit Endurteil vom 21. Dezember 2000 entschieden, dass der Vergleich wirk-
sam sei. Vorhergehende, die Vergleichsgegenstande des Generalvergleichs be-
treffende, nicht rechtskraftige Urteile, also auch das Urteil des LG Bielefeld, seien
durch den Prozessvergleich wirkungslos und seien als Vollstreckungstitel ungeeig-
net. Auch die Auslegung des Generalvergleichs sei rechtskraftig. Danach sei sie
zum Verzicht ihrer Marken ex nunc verpflichtet. Bei einem gerichtlichen Vergleich
sei 8§ 894 ZPO unanwendbar. Das Erwirken des spater — nach Feststellung des
DPMA - rechtskraftig gewordenen Urteils des LG Bielefelds/lOLG Hamm, dem im
Ubrigen eine Einwilligung in die Loschung ex tunc nicht zu entnehmen sei, sei sit-
tenwidrig. Der B... Corp sei durch das Versaumnisurteil unverdient eine

Rechtsposition zugefallen, die ihr nach dem Inhalt des Vergleichs nicht zugestan-



den habe. Diese Rechtsposition sei genauso wie der Vergleich selber sittenwidrig
erschlichen worden. lhre Verpflichtungen aus dem Vergleich seien unter Beach-
tung des von der C... geltend gemachten Pfandrechts im Urteil des LG

Frankfurt vom 22. Februar 2002 festgelegt. Danach musse sie zuerst das Pfand-
recht eintragen lassen und dann den Verzicht erklaren, so dass sich dann die ...
B... Corp. nur noch mit der Pfandglaubigerin auseinandersetzen musse. Daran
habe sie sich gehalten. Es sei eine ungerechtfertigte Unterstellung, sie hatte die
nachteiligeren Folgen der Loschung wegen Nichtigkeit durch Verzicht vermeiden
wollen. Die Loschungsantragstellerin misse die ihr unverdient durch Erschleichen
zugefallene Rechtsposition aufgeben. Eine Léschung der Marke ex tunc sei im
Vergleich nicht vereinbart worden. Hierfur bedirfte es auch eines besonderen

Rechtsschutzinteresses der B... Corp, das nicht gegeben sei.

AuRerst hilfsweise macht sie geltend, dass das Urteil des LG Bielefeld erkennbar
falsch sei. Sie hatte mit grof3ter Wahrscheinlichkeit die Berufung gewonnen, wenn
sie nicht allein auf Grund der Verpflichtung aus dem Vergleich gezwungen worden
ware, das Berufungsverfahren zu beenden. Die Vollstreckung aus einem erkenn-
bar falschen Urteil wirde gegen geltendes Recht verstol3en und gegen die verfas-
sungsmanige Garantie auf Gleichbehandlung.

Daflr, dass der Vergleich alle Verfahren mitbetroffen und beendet habe, bietet sie

Beweis an.

Aul3erdem rugt die Beschwerdefluihrerin, dass ihr rechtliches Gehor verletzt wor-
den sei. Die Marke sei vor Ablauf der Frist zur Stellungnahme geldscht worden.
Ihre Erklarungen seien in dem Beschluss nicht bertcksichtigt und in den Entschei-
dungsgrunden nicht verarbeitet worden. Ihr sei au3erdem nicht mitgeteilt worden,
dass an der ihr gegeniiber gedul3erten Rechtsauffassung, entscheidungserheblich
sei allein, ob die Pfandung der Léschung entgegen stehe, nicht mehr festgehalten
werde. Denn der Beschluss stelle lediglich darauf ab, dass die Markenabteilung

keine eigene Sachentscheidung Uber die Loschung zu treffen habe, sondern nur



die Entscheidung eines ordentlichen Gerichts vollzogen werde. Das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt habe sich nicht damit auseinander gesetzt, dass die C...
... hicht an das Urteil gebunden sei.

Die Beschwerdeflhrerin regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Aul3erdem begehrt sie Vollstreckungsschutz, da die B... Corp. ihren Ver-
pflichtungen aus dem Vergleich noch nicht nachgekommen sei, und da sie selbst
Zeit bendtige, um die erforderlichen Schritte gegen die Vollstreckung aus dem Ur-

teil des LG Bielefeld zu unternehmen.

Mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung hat der Senat die Beschwerdeftihre-
rin auf den Gegenstand des Verfahrens und die wesentlichen Fragen hingewiesen
sowie darauf, dass das Pfandrecht der C... AG an der Marke die L6-

schung wohl nicht hindern kénnte.

Die Beschwerdefiihrerin hat beantragt, den Termin zur mundlichen Verhandlung
zu verlegen und das Verfahren auszusetzen, bis Uber ihren Rechtsbehelf nach
8§ 732 ZPO, gegebenenfalls auch tber eine noch einzulegende Vollstreckungsge-
genklage entschieden wird. Aul3erdem ist sie der Auffassung, das als Popularkla-
ge ausgestaltete Loschungsverfahren 25 W (pat) 4/01, in dem es um die L6-

schung der Marke wegen Bdsglaubigkeit geht, sei vorgreiflich.

Sie ist der Ansicht, dass die B... Corp an dem vorliegenden Verfahren betei-

ligt sei. Ihrer Ansicht nach handele es sich um ein zweiseitiges Verfahren.

Dem Terminsverlegungsantrag wurde nicht stattgegeben, und der Senat hat noch-
mals auf die Gegenstéande der verschiedenen Verfahren hingewiesen sowie dar-
auf, dass wohl erst ein Erfolg im Verfahren 25 W (pat) 1/03, also die Rickgangig-
machung der bereits vollzogenen Markenléschung, dann eine Entscheidung im

Verfahren 25 W (pat) 4/01 erforderlich machen wiirde.
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Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1.) Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 9.1. des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2002 ist zulassig erhoben wor-
den. Die Beschwerdegebuhr wurde von der Pfandglaubigerin —wie diese mit
Schriftsatz vom 10. Februar 2003 klargestellt hat - nicht fir eine eigene Beschwer-

de, sondern fiir die der Beschwerdefiihrerin entrichtet.

2.) Die Beschwerde ist nicht begrindet.

a) Gegenstand der Beschwerde ist —worauf der Senat die Beschwerdefiihrerin
bereits in der Ladung zur mundlichen Verhandlung hingewiesen hat - der Be-
schluss der Markenabteilung vom 15. Oktober 2002 (8 66 Abs 1 MarkenG), mit
dem der Antrag auf Rickgangigmachung der Léschung der Marke 2 034 039 zu-

rickgewiesen worden ist.

Eine Ruckgangigmachung der Loschung im Wege der Berichtigung des Registers
konnte allenfalls dann erfolgen, wenn sie ohne Vorliegen einer verfahrensrechtlich
wirksamen Anordnung (mdglicherweise versehentlich) erfolgt ist. Denn eine solche
Léschung wirde wohl keine rechtswirksame Léschung der eingetragenen Marke
darstellen. Auf Antrag des Markeninhabers kdnnte dann das formliche Register-
recht mit der urspriinglichen Prioritat durch Eintragung der Marke in das Register
wiederhergestellt werden (so Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, 8§52 Rd19; In-
gerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl 8 52 Rdn 4).

Im vorliegenden Fall kann daher nur nachgepruft werden, ob das DPMA die Marke
aufgrund des Urteils des LG Bielefeld, in dem die Beschwerdefuhrerin zur Einwilli-
gung in die Léschung der Marke 2 034 039 verurteilt wurde, wirksam geldscht hat.
Mit Rechtskraft des Urteils wird die Abgabe der Einwilligung fingiert (8 894 ZPO).
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Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines zivilgerichtlichen Urteils oder
gegen seine Vollstreckung kénnen nur in den dafur vorgesehenen Verfahren und
vor den nach der ZPO zustandigen Gerichten vorgebracht werden (Einlegung von
Rechtsmitteln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO). Das DPMA und das
BPatG haben weder eine Zustandigkeit noch eine Priufungskompetenz fur Einwen-
dungen gegen das Urteil des LG Bielefeld, seine Vollstreckung und die Hintergrin-
de, die zu diesem Urteil fuhrten. Vielmehr kann der Senat nur die Loéschung als re-
gisterrechtliche Umsetzung der durch das rechtskraftige des Urteils des LG Biele-

feld fingierten Willenserklarung tberprufen.

b) Das Verfahren vor dem DPMA leidet an keinem Mangel, der zur Aufhebung der

Entscheidung fuhrt.

Soweit die Beschwerdeflihrerin eine Verletzung des rechtlichen Gehors geltend
macht, da die Marke vor Ablauf der von der Markenabteilung des DPMA gewahr-
ten 2-wdchige Frist zur Stellungnahme geldscht wurde, muss dies nicht naher er-
ortert werden. Das BPatG ist eine Tatsacheninstanz, so dass die Beschwerdefiih-
rerin ihre Argumente nunmehr vortragen konnte. Selbst wenn ein wesentlicher
Verfahrensfehler vorgelegen haben sollte, kann der Senat daher in der Sache
selbst entscheiden (8 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

Der Beschluss wurde von der zustandigen Stelle erlassen (Markenabteilung), wo-
bei die Angelegenheit einer Angehdrigen der Markenabteilung Gbertragen werden
konnte, da es sich nicht um die Loschung einer Marke nach 8 54 MarkenG handel-
te (8 56 Abs 3 S 3 MarkenG).

Der angefochtene Beschluss erging zutreffend auch lediglich gegeniber der Be-
schwerdefiihrerin, ohne dass die B... Corporation formell beteiligt wurde.
Auch wenn die Loschung der Marke auf Grund des Urteils des LG Bielefeld von
der B... Corporation veranlasst war, handelt es sich bei der Durchfiihrung

der L6schung nicht um ein zweiseitiges Verfahren. Ein rechtskraftiges Urteil fin-
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giert die Einwilligung der Markeninhaberin in die Léschung und leitet kein neues
kontradiktorisches Verfahren ein. Gleichermal3en ist die Frage einer Berichtigung

des Registers durch Wiedereintragung der Marke kein zweiseitiges Verfahren.

Selbst wenn angenommen wirde, dass die Vollstreckungsglaubigerin hatte betei-
ligt werden mussen, waren die Rechte der Beschwerdefiihrerin dadurch nicht be-
eintrachtigt, da der Verfahrensgegenstand dadurch nicht erweitert worden waére,

worauf der Senat bereits mit Schreiben vom 21. Oktober 2003 hingewiesen hatte.

c) Die Markenabteilung hat den Antrag der Beschwerdefiihrerin (im Schriftsatz
vom 23. September 2002) auf Rickgangigmachung der Léschung zu Recht zu-

rickgewiesen.

Die Markenabteilung hat die Marke 2034039 rechtswirksam auf Grund des Urteils
des LG Bielefeld — Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996, in dem die Antragstel-
lerin auf Klage der Firma B... Corp. verurteilt worden ist, in die Loschung der

Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors), geléscht. Das Urteil ist seit
dem 11. Juli 2002 rechtskréftig, nachdem die Berufung der Beschwerdeftihrerin
gegen dieses Urteil vom OLG Hamm — Az 4 U 253/96 — durch Versaumnisurteil

vom 6. April 2002 zurtickgewiesen worden war.

Die Rechtskraft des Urteils bewirkt nach § 894 ZPO, dass die Erklarung der Be-
schwerdefihrerin, in die Loschung einzuwilligen, als abgegeben gilt. Aus dem
DPMA zugegangenen Urteil folgt eine Loschung mit Wirkung ex tunc, da nur dies

der gesetzlichen Regelung nach 88 52 Abs 2, 163 MarkenG entspricht.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefuhrerin wurde sie in dem Urteil des LG Bie-
lefeld nicht zur Erklarung des Verzichts (ex nunc) im Sinne von 8§ 48 Abs 1 Mar-
kenG verurteilt. Dies ergibt sich aus dem Tenor des Beschlusses. Die (aufgrund
der durch rechtskraftiges Urteil fingierten) Einwilligung in die Léschung stellt im

Falle der Loschung wegen Nichtigkeit lediglich eine formale Voraussetzung fir das
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registerrechtliche Verfahren dar. Die Loschung einer Marke im Klagewege wegen
Bestehens alterer Rechte ist vollig unabhangig von der Regelung eines Verzichts
nach § 48 MarkenG. Diese Vorschrift regelt eigentlich nur eine selbstverstandliche
Dispositionsfreiheit des Markeninhabers in Abs 1 sowie eine Einschréankung dieser
Dispositionsfreiheit in Abs 2 und ist flr eine Léschung aus anderen Grinden wie
Nichtigkeit oder Verfall nicht anwendbar. Wenn die Léschung der Eintragung nicht
mit Wirkung von Anfang an héatte erfolgen sollen, hatte in diesem Fall im Tenor ein
Zeitpunkt angegeben werden mussen, wie dies etwa bei Léschungsverfahren we-
gen Verfalls moglich ist (vgl 8 52 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Da sich im Falle einer
Ldschung wegen alterer Rechte im Sinne der 88 9-13 MarkenG die Nichtigkeit von
Anfang an vor allem aus der gesetzlichen Regelung des § 52 Abs 2 MarkenG er-
gibt, ist das Urteil auch hinreichend bestimmt, ohne dass die Wirkung ex tunc im
Tenor ausdricklich ausgesprochen werden musste. Das DPMA hatte aufgrund
des Urteils des LG Bielefeld davon auszugehen, dass die Beschwerdeftihrerin zu
einer Einwilligung in die Loschung der Marke mit Wirkung von Anfang an verurteilt

worden ist.

Auch die Griunde des Urteils sprechen fiir ein solches Verstandnis, wobei das
Deutsche Patent- und Markenamt eine Prufung der inhaltlichen Richtigkeit des Ur-
teils aber nicht vornehmen durfte, da dies nicht in seine Prufungskompetenz fallt.
Den Ausspruch in Ziffer 3 des Tenors, dass die Beklagte verurteilt werde, in die
Loschung ihrer Marke 2 034 039 einzuwilligen, stitzt das Landgericht auf § 12
BGB, 8§ 15 MarkenG und § 37 Abs 2 HGB. Nach diesen Vorschriften musste die
Beklagte die Loschung ihrer Marke ebenso bewilligen wie die Loschung der Fir-
menbezeichnung "B... N... GmbH" und musste — so die

Urteilsgriinde - veranlassen, dass ein gesetzmaRiger Zustand eintritt. Das Landge-
richt Bielefeld hat die Beklagte eindeutig auf Grund des Vorliegens alterer Rechte
der Klagerin zur Einwilligung in die Loschung verurteilt. Im Ergebnis handelt es
sich daher um eine Léschung ex tunc im Sinne des § 55 in Verbindung mit § 51
MarkenG wegen Nichtigkeit aufgrund Bestehens alterer Rechte im Sinne der 88 9-

13 MarkenG, zu denen neben eingetragenen Marken (88 9, 10 MarkenG) insbe-
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sondere auch Benutzungsmarken sowie geschéftliche Bezeichnungen (8 12 Mar-
kenG) und auch sonstige altere Rechte wie zB Namensrechte (8 13 MarkenG) ge-
horen, auch wenn nicht alle einschlagigen Vorschriften im Urteil ausdricklich ge-
nannt sind. Nach der von dem LG Bielefeld herangezogenen Vorschrift des § 15
Markengesetz kann namlich auch Stérungsbeseitigung verlangt werden (Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl 8 15 Rdn 149). Eine Teilregelung des Stdrungs-
beseitigungsanspruchs stellt der Léschungsanspruch gegentber jingeren rechts-
verletzenden Registermarken dar (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 14
Rdn 284).

Das Deutsche Patent- und Markenamt musste auch nicht das Pfandungspfand-
recht der C... AG an der Marke bei der Loschung berucksichtigen. Der

Antrag, das dingliche Recht einzutragen, was nach § 29 Abs 2 MarkenG maoglich
ist, wurde bereits am 1. Juli 2002 und damit vor Rechtskraft des spater vorgeleg-
ten Urteils gestellt. Im vorliegenden Fall ist jedoch 8§ 52 Abs 2 MarkenG zu beach-
ten. Dieser bestimmt, dass die Wirkungen der Eintragung in dem Umfang, in dem
die Eintragung wegen Nichtigkeit geléscht wird, als von Anfang an nicht eingetre-
ten gelten. Diese Fiktion ist nur fir die in 8 52 Abs 3 MarkenG geregelten, hier
aber nicht vorliegenden Félle aufgehoben. Dabei spielt es keine Rolle, dass das
Urteil nicht auch gegentber der C... AG erging. Im Verhaltnis zu den
Prozessparteien gilt die Einwilligung in die Léschung als abgegeben (Ingerl/Rohn-
ke, Markengesetz, 2. Aufl § 55 Rdn 21). Wenn eine Marke wegen Nichtigkeit ge-
|6scht wird, dann wird sie mit absoluter Wirkung geléscht, ohne dass im Verhaltnis
zu nicht am Verfahren Beteiligten ein Rechtsstatus erhalten bleiben kdnnte.

Doch auch wenn die Beschwerdeflhrerin so gestellt werden misste, als ob das
Pfandrecht bereits vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld eingetragen gewe-
sen ware, hétte dies nach Uberzeugung des Senats die Léschung nicht verhindern
kénnen. Da die Verurteilung zur Einwilligung in die Loschung wegen Nichtigkeit
(aufgrund alterer Rechte) keinen Verzicht im Sinne des § 48 MarkenG darstellt, ist

die Vorschrift des § 48 Abs 2 MarkenG, die eine Léschung von der Zustimmung
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des im Register eingetragenen Inhabers eines Rechtes an der Marke abhangig
macht, in einem solchen Fall nicht einschlagig. Auch aus der EASYPRESS-Ent-
scheidung (BGH GRUR 2001, 337), wonach der Verzicht das Markenrecht ex
nunc vernichtet, den Zeitraum vor der Erklarung aber nicht berthrt und daher ein
Loschungsverfahren wegen Nichtigkeit sich durch einen Verzicht noch nicht ohne
weiteres erledigt hat, l&sst sich entnehmen, dass streng zwischen einer Loschung
wegen Verzichts und der Loschung wegen Nichtigkeit zu trennen ist. Auch § 52
Abs 1 und Abs 2 MarkenG setzen voraus, dass eine Loschung auf unterschiedli-
chen Rechtsgrinden beruhen kann. Eine Zustimmung des Pfandglaubigers zur
Ldschung einer Marke wegen Nichtigkeit ist nicht erforderlich, da fir diese Félle ei-
ne dem 8§ 48 Abs 2 MarkenG entsprechende Regelung fehlt.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin ist es keine widersinnige Regelung,
den Verzicht von der Zustimmung des dinglich Berechtigten abh&ngig zu machen,
bei der Loschung wegen Nichtigkeit dagegen eine solche Zustimmung nicht zu for-
dern. Vielmehr ist eine Differenzierung zwischen Verzicht und Verurteilung zur
Einwilligung in die Léschung wegen Nichtigkeit sachlich gerechtfertigt. Wahrend
es namlich geradezu geboten erscheint, dem Pfandglaubiger die Mdglichkeit zu
eroffnen, sich vor einem der freien Disposition des Markeninhabers unterliegenden
Verzicht auf die Marke gemal § 48 MarkenG zu schitzen, wére es unverstand-
lich, wenn der erfolgreiche Nichtigkeitsklager sein Recht nur mit Zustimmung eines
Pfandglaubigers durchsetzen kénnte, ebenso wie auch eine Léschung aufgrund
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG nicht von einer
Zustimmung des Pfandglaubigers abhangig sein kann. Zudem sind anders als
beim Verzicht, der ex nunc wirkt, bei einer Vernichtung des Rechts ex tunc wegen
Bestehens élterer Rechte dingliche Rechte an der Marke zeitlich nachrangig ge-

genuber den Rechten des Klagers.

Die von der Beschwerdefiihrerin vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld be-
antragte Eintragung einer Lizenz an der Marke musste das Amt nicht vornehmen.

Lizenzen werden nicht nach 8 29 MarkenG in das Register eingetragen, da es sich
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bei einer Lizenz nicht um ein sonstiges dingliches Recht handelt (Strobele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl, 8 29 Rdn 13, § 30 Rdn 36 f). Im Ubrigen wirde fur die Li-
zenz dasselbe gelten wie fur das Pfandrecht, wenn man anndhme, dass es sich
bei einer ausschliel3lichen Lizenz um ein sonstiges dingliches Recht im Sinne des
§ 29 MarkenG handele.

Auch den zunachst von der Beschwerdefuhrerin erklarten Verzicht hat die Marken-
stelle zutreffend als unbeachtlich angesehen, da die Ricknahme des Verzichts am
gleichen Tag einging und daher nicht wirksam war (8 130 Abs 1 S 2 BGB; vgl
auch BPatG 26 W (pat) 27/00). Doch selbst ein wirksamer Verzicht hatte an dem
Urteil des LG Bielefeld nichts mehr geéndert, so dass die Loschung wegen Nich-
tigkeit mit den Rechtswirkungen des 8 52 Abs 2 MarkenG vom DPMA nicht hatte

abgelehnt werden kénnen.

Einwendungen gegen das Urteil des LG Bielefeld oder seine Vollstreckung und
den Hintergrund, wie es zu diesem Urteil kam, musste das DPMA nicht prifen, da
Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines Urteils oder gegen seine
Vollstreckung nur in den dafiir vorgesehenen Verfahren (Einlegung von Rechtsmit-
teln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO) vorgebracht werden koénnen.
Das DPMA hatte lediglich die durch rechtskraftiges Urteil fingierte Einwilligung der
Beschwerdefiihrerin in die Loschung ihrer Marke wegen Nichtigkeit registermafiig

umzusetzen.

Eine entsprechende Uberpriifung eines zivilgerichtlichen Urteils und der Berechti-
gung seiner Vollstreckung ist auch durch das Bundespatentgericht nicht moglich.
Eine Vollstreckungsabwehrklage ist nach § 767 ZPO bei dem Prozessgericht des
ersten Rechtszugs zu erheben. Das gleiche gilt fiir eine Klage gegen die Vollstrek-
kungsklausel nach § 768 ZPO. AulR3erdem ist bei einer Verurteilung im Sinne von
§ 894 ZPO das Urteil beziglich der Abgabe der Willenserklarung mit Eintritt der
Rechtskraft zugleich auch vollstreckt, da es insoweit keiner weiteren Mal3inahme
bedarf (s. Thomas/ Putzo, ZPO 25. Aufl, § 894 Rdn 7; Zbller, Zivilprozessordnung,
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23. Aufl, § 894 Rdn 5). Die Wirkung entféllt nur dann, wenn das rechtskraftige Ur-
teil spater wieder aufgehoben wird (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, 8 894 Rdn 7).
Fir eine Wiederaufnahme des Verfahrens missten jedoch die Voraussetzungen
fur die zudem fristgebundenen Nichtigkeits- und Restitutionsklagen (88 578, 579,
580, 586 ZPO) vorliegen, so dass hier auch deshalb nicht von einem mdglichen

Wegfall der Rechtskraft des Urteils ausgegangen werden kann.

d) Soweit die Beschwerdefiihrerin geltend macht, der Vergleich vor dem
OLG Frankfurt habe die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt, und ei-
ne Vollstreckung aus dem Urteil sei sittenwidrig, kann dies zu keiner anderen Ent-
scheidung flihren.

Durch einen Prozessvergleich kann ein Rechtsstreit beendet und die Rechtshan-
gigkeit beseitigt werden. Bei einem Gesamtvergleich endet auch die Rechtshan-
gigkeit der anderen nicht vor dem protokollierenden Gericht anh&ngigen Prozesse,
soweit deren Streitgegenstande mitverglichen sind und die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, 8 794 Rdn 26), wobei die
Beendigung der anderen Verfahren erst eintritt, wenn das Vergleichsprotokoll bei
dem anderen Gericht eingeht oder beide Parteien den Vergleichsabschluss mittei-
len (so Stein/Jonas, ZPO, § 794 Rdn 32d). Im vorliegenden Fall wurde jedoch mit
dem Vergleich vor dem OLG Frankfurt vom 11. Marz 1999 die Klage vor dem
LG Bielefeld/OLG Hamm nicht fur erledigt erklart, sondern es wurde im Vergleich
lediglich vereinbart, dass die Beschwerdefihrerin ihre Marken mit dem Bestand-
teil "Taco Bell" aufgibt. Wie dies prozessrechtlich in Bezug auf das Verfahren vor
dem LG Bielefeld/OLG Hamm umzusetzen ist, ob zB durch Ricknahme der Beru-
fung oder beidseitige Erledigungserklarung, wurde im Vergleich nicht ausdrticklich
geregelt. Das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm war daher noch nicht
durch den Vergleich beendet, sondern erst mit dem Versaumnisurteil. Dartber hin-
aus ware es Sache des Berufungsverfahrens gewesen, gegebenenfalls einen dem
Urteil entgegenstehenden Vergleich zu beriicksichtigen. Das DPMA ist nicht zu ei-

ner inhaltlichen Uberpriifung des Urteils befugt.
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Eine Durchbrechung der Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (§ 826 BGB) ist zwar
in Ausnahmefallen wie bei einer arglistigen Urteilserschleichung und Ausnutzung
eines Urteils in sittenwidriger Weise moglich (Zoller, Zivilprozessordnung, 24. Aufl,
Vor 8§ 322 Rdn 72, 74), jedoch ist eine solche Sittenwidrigkeit hier nicht ersichtlich.
Da der Vergleich einerseits keine konkreten Regelungen in Bezug auf das Verfah-
ren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm enthalt, und zudem die Wirksamkeit und
Tragweite der Regelungen in dem Vergleich zwischen den Parteien umstritten
sind, die Beschwerdeflhrerin selbst sogar die Wirksamkeit des Vergleichs bestrit-
ten hat, erscheint es nicht sittenwidrig, wenn die B... Corporation das durch

Versaumnisurteil des OLG Hamm rechtskréaftig gewordene Urteil des LG Bielefeld
nutzt, um die Marke im Register |6schen zu lassen. Eine Durchbrechung der
Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (8 826 BGB) kann daher nicht festgestellt wer-
den, auch wenn unter den Parteien streitig sein mag, ob auch der Vergleich auf ei-

ne Loschung mit Wirkung ex tunc gerichtet ist.

3.) Fur die Anordnung eines Vollstreckungsschutzes im Sinne des § 765 a ZPO ist
das Bundespatentgericht nicht zustandig. Vollstreckungsschutz kann beim Voll-
streckungsgericht beantragt werden (8 765 a ZPO), also bei dem Amtsgericht, in
dessen Bezirk das Vollstreckungsverfahren stattfinden soll oder stattgefunden hat,
sofern nicht das Gesetz ein anderes Amtsgericht bezeichnet (8 764 ZPO). Aul3er-
dem geht es hier auch nicht um eine den Gerichten zugewiesene Anordnung von
Vollstreckungshandlungen, sondern vielmehr um die gerichtliche Uberpriifung der
vom Amt durchgeflhrten registermaflligen Umsetzung einer Einwilligung in eine

Léschung wegen Nichtigkeit.

4.) Es besteht kein Anlass, die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung
Uber den von der Beschwerdefiihrerin eingelegten Rechtsbehelf nach § 732 ZPO
(Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel) beim Landgericht Bielefeld
und eine gegebenenfalls auch noch einzuleitende Vollstreckungsgegenklage an-
zuordnen. Eine Aussetzung kommt nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit

§ 148 ZPO bei Vorgreiflichkeit in Betracht und steht im pflichtgeméaflRen Ermessen
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des Gerichts. Die bloRRe Einleitung solcher Verfahren kann eine Vollstreckung nicht
verhindern, es sei denn, es ergehen entsprechende einstweilige Anordnungen,
was hier jedoch nicht der Fall ist. Zudem geht es hier nur noch um die Frage der
registermaligen Umsetzung einer durch Urteil fingierten Einwilligung in die L6-
schung wegen Nichtigkeit, so dass der Senat nicht davon ausgeht, dass durch die
von der Beschwerdefiihrerin bei dem Prozessgericht gestellten bzw beabsichtigten
Antrage die Fiktion der Einwilligung in die Loschung entfallen kdnnte, da die
Zwangsvollstreckung mit Eintritt der Rechtskraft beendet ist (Thomas/Putzo, ZPO,
25. Aufl, 8 894 Rdn 7).

5.) Da das Bundespatentgericht nach § 66 Abs 1 MarkenG nur fiir die Uberpriifung
der Beschlisse der Markenabteilungen und Markenstellen zustandig ist, kbnnen
die weiteren von der Beschwerdefuhrerin gestellten Antrage ebenfalls keinen Er-
folg haben, was sich aus den Ausfihrungen zu den oben behandelten Punkten er-
gibt.

6.) Die von der Beschwerdefuhrerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde
nach 8 83 Abs 1 und Abs 2 MarkenG ist nicht veranlasst, da keine Rechtsfrage
von grundséatzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und auch nicht die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Kliems Sredl Bayer
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