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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 398 24 711

BPatG 152
10.99



hat der 25. Senat (Markenbeschwerdesenat) in der Sitzung vom 22. Januar 2004
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und
des Richters Engels

beschlossen:

Dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird

anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Grinde

Mit Schreiben vom 15. Mai 2002 beantragten die Inhaber der am 29. Septem-
ber 1998 eingetragenen Bild-Marke 398 24 711

...und

o mrEm Xz 0D

die Umschreibung ihrer Marke auf die B1... GbR, C...stralRe
inB...

Der Umschreibungsantrag wurde mit Beschlul3 der Markenabteilung 9.1. vom

26. August 2002 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zurtickgewiesen.



Zur Begrindung wird ausgefihrt, dass nach der neuen BGH-Rechtsprechung
(NJW 2001, 1056) grundsatzlich auch eine Gesellschaft burgerlichen Rechts (im
folgenden: GbR) als Inhaberin einer Marke gemal § 7 Abs 3 MarkenG in Betracht
kommen konne. An der Wirksamkeit der materiell-rechtlichen Ubertragung der
Marke 398 24 711 auf die B... GbR bestinden auch keine

Zweifel. Der Antrag konne jedoch aus formellen Grinden keinen Erfolg haben,
denn zu den Mindestanforderungen fir eine Markenanmeldung gehorten Angaben
zur Feststellung der Identitéat des Anmelders nach 8 32 Abs 2 Nr 1 MarkenG in
Verbindung mit 8 31 MarkenVO. Fir eine Umschreibung auf den oder die neuen
Inhaber einer Marke kdnne nichts anderes gelten, da 8§ 31 Abs 2 Nr 2, 8 5 Abs 3
S 2, Abs1 Nrn1 und 3 MarkenV im Falle einer GbR Angaben zu allen Gesell-
schaftern verlangten. Bei Anwaltskanzleien sehe das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt die Benennung der Sozii und die Angabe der gemeinsamen Kanzleian-
schrift als ausreichend an. Es bestehe kein Anlal3, auf dieses Formerfordernis zu
verzichten, zumal die GbR in kein dem Handelsregister entsprechendes Register
eingetragen werde. Auch der BGH habe diesen Aspekt nicht aul3er Acht gelassen,
diesen fur die Frage der Parteifahigkeit aber als nicht so schwerwiegend angese-

hen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsteller vom 30. September 2002

mit dem Antrag,

den Beschlul3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
26. August 2002 aufzuheben und im Markenregister einen Rechts-
Ubergang der Marke 398 24 711 auf die B1... GbR,

C...stral3e in B... einzutragen;

hilfsweise,

den BeschluR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

26. August 2002 aufzuheben und einen Rechtsiibergang auf die



Bl... GbR, C...stra3e in B..., ver-
treten durch die Gesellschafter B...,
S...,W...,L...,

D...,P...,,B2...,

G... und R... einzutragen.

Zur Begrindung wird vorgetragen, dass wegen der BGH-Entscheidung vom
29. Januar 2001 (GRUR 2001, 1056) von der Rechtsfahigkeit der GbR auszuge-
hen sei. Insbesondere bei Dauerschuldverhaltnissen waren die Gesellschafter bei
Gesellschafterwechsel gezwungen, jedes Mal neue Vertrdge abzuschlief3en. Ein
entsprechendes Bedurfnis bestehe auch bei der Inhaberschaft an einer Marke. Da
die Marke in Austbung der GbR und nicht von den einzelnen Gesellschaftern ver-
wendet werde, entstiinde auch keine Rechtsunsicherheit. Die Entscheidung des
BGH vom 18. Februar 2002 (NJW 2002, 1207) stehe dem nicht entgegen. Zwar
habe dort der BGH seine Rechtsauffassung dahingehend eingeschrankt, dass die
Rechtsfahigkeit der GbR durch besondere Rechtsvorschriften oder die Eigenart
des zu beurteilenden Rechtsverhéaltnisses beschrankt sein kénne. Dies spiele im
Zusammenhang mit der Eintragungsfahigkeit einer Marke zugunsten einer GbR
aber keine Rolle. Markenrechtliche Besonderheiten seien insoweit nicht erkenn-
bar. Die "Ballermann"-Entscheidung sei durch die genannten anderen beiden
BGH-Entscheidungen uberholt. Die nach § 7 MarkenG erforderliche Rechtsfahig-
keit habe der BGH der GbR zuerkannt. Auf die ursprtingliche Begrindung zu § 7

MarkenG kdnne daher nicht mehr zuriickgegriffen werden.

Da die vom Senat zu treffende Entscheidung grundsétzliche Bedeutung fiur eine
Vielzahl von Féllen haben wird und gegebenenfalls auch eine Anderung der Mar-
kenV erforderlich werden konnte, wird dem Prasidenten der Deutschen Patent-
und Markenamts Gelegenheit gegeben, dem Verfahren gemald 8 68 Abs 2 Mar-
kenG beizutreten.



1. Die vorliegende Frage, ob eine Gesellschaft burgerlichen Rechts Inhaberin von
Markenrechten sein kann, ist vom BGH noch in der "Ballermann”-Entscheidung
vom 24. Februar 2000 (GRUR 2000, 1028) unter Berufung auf § 7 MarkenG und
die amtliche Begrindung (BIPMZ Sonderheft "Das neue Markengesetz" 1994,

S 63) verneint worden.

Nach der BGH-Entscheidung vom 29. Januar 2001 (NJW 2001, 1056) besitzt die
(AulRen-)GbR nunmehr Rechtsfahigkeit, soweit sie durch Teilnahme am Rechts-
verkehr eigene Rechte und Pflichten begriindet. Die GbR kdnnte demnach also

auch Inhaberin einer registrierten Marke sein.

2. Nach Auffassung des Senats stehen die genannten Entscheidungen nicht in Wi-
derspruch zum Wortlaut des 8 7 Nr 3 MarkenG und somit der Anwendung auf eine
AulRen-Gesellschaft birgerlichen Rechts nicht entgegen. Zwar zéhlte die GbR
nach allgemeiner Meinung zu den Personengesellschaften, denen die Fahigkeit,
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (vgl Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 7. Aufl, 8 7, Rdnr 9, 10), bislang nicht zuerkannt worden ist. Dies entsprach
auch der amtlichen Begrindung des Markengesetzes, wonach die Markenrechts-
fahigkeit nur den einzelnen Gesellschaftern als nattrliche Personen zugesprochen
werden sollte (vgl BIPMZ Sonderheft "Das neue Markengesetz" 1994, S 63). Die
BGH-Rechtsprechung fihrt jedoch dazu, dass nunmehr zumindest auch der Au-

Ren-GbR diese Fahigkeit zuerkannt werden konnte.

In der markenrechtlichen Literatur wurde die BGH-Rechtsprechung eher begrifdt
(so Eckey/Klippel, MarkenG, 2003, § 7, Rdnr 3; Fezer, MarkenG, 3. Aufl 2001, § 7,
Rdnr 34 ff und in: Festschrift fur Peter Ulmer, De Gruyter Recht Berlin, 2003, 119;
Starck MarkenR 2001, 89 ohne weitere Begrindung; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
2. Aufl 2003, 8§87, Rdnr 12 ff). Im Kommentar von Strobele/Hacker, MarkenG,
7. Aufl 2003, 8§ 7, Rdnr 8 wird aber mit Hinweis darauf, dass die geanderte Recht-
sprechung auf die Au3en-GbR bezogen sei und 8 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV Anga-
ben zu sdmtlichen Gesellschaftern erfordere, die Ansicht vertreten, im Register-



verfahren sei die GbR weiterhin im wesentlichen als Anmelder- bzw Inhaberge-

meinschaft zu behandeln.

3. Die Frage der Markenrechtsfahigkeit der Auf3en-GbR ist von der Frage zu tren-

nen, in welcher Form die GbR in das Markenregister eingetragen werden kann.

a. In den Entscheidungen vom 16. Juli 2001 (NJW 2001, 3121) und vom 28. Fe-
bruar 2002 (NJW 2002, 1207) ist der BGH auf die im Zusammenhang mit den Vor-
gaben einer Registrierung vorgebrachten Bedenken eingegangen und hat klarge-
stellt, dass wegen der besonderen Funktionen und Anforderungen des Handelsre-
gisters oder des Grundbuchs die GbR nicht uneingeschrankt registerfahig sei, oh-
ne dabei aber seine Grundsatzentscheidung in Frage zu stellen. Er hat vielmehr
hervorgehoben, dass die fehlende Registerpublizitat der GbR eine Mitteilungs-
pflicht Gber die Vertretungsverhaltnisse im Sinne von § 714 BGB und Uber den je-

weiligen Gesellschafterbestand erfordere.

b. Im Hinblick auf die fur den Bereich des Grundbuchrechts vorgetragenen Beden-
ken (vgl BayObLG 2. Senat NJW 2003, 70; Nagel NJW 2002, 1646; Wertenbruch
NJW 2002, 324; Heil NJW 2002, 2158) wurde insoweit vorgeschlagen (vgl Dumig
RPfl 2002, 53), die fehlende Registerpublizitdt durch Vorlage von Nachweisen
nach 8§ 29 GBO zu ersetzen, was bedeutet, Gesellschaftervertrag, Gesellschafts-

vertrag und Vertreterliste vorlegen zu lassen.

c. Der Senat sieht derzeit keine durchgreifenden Argumente, die fur den Bereich
des Markenrechts wegen der Funktion des Markenregisters und der Sicherheit
des Rechtsverkehrs die Registerfahigkeit der GbR — anders als im Falle des Han-

delsregisters oder des Grundbuchs - in Frage stellen kbnnten.



aa. DaRR die GbR nicht in ein dem Grundbuch oder dem Handelregister entspre-
chendes Register eingetragen wird, stellt nach Auffassung des BGH in seiner Ent-
scheidung vom 29. Januar 2001 (NJW 2001, 1056) kein Hindernis dar. Die Proble-
me, die sich bei der Ermittlung ergeben kdnnten, ob eine Personenmehrheit als
AulRen-GbR organisiert sei, seien nicht derart schwerwiegend, dass die Rechtsfa-
higkeit der GbR zu verneinen sei. Im Aktivprozeld halt der BGH es fur zumutbar,
die Gesellschaft eindeutig identifizierbar zu beschreiben, zB durch Bezeichnung
der Gesellschafter, der Vertreter der Gesellschafter und der Bezeichnung, unter
der die GbR im Verkehr auftritt. Im Passivprozel3 sollten neben der GbR wegen
der personlichen Haftung zugleich auch die Gesellschafter verklagt werden, insbe-
sondere wenn nicht klar sei, ob eine Aul3en-GbR vorliege. Soweit dies zu vernei-
nen ware, wirde die Klage lediglich insoweit, nicht aber gegen die Gesellschafter
abgewiesen. Wenn sich in der Zwangsvollstreckung herausstelle, dass kein Ge-
sellschaftsvermogen vorhanden sei, blieben somit noch die Titel gegen die Gesell-
schatfter.

bb. Anders als das Markenregister schitzen das Grundbuch bzw das Handelsre-
gister den offentlichen Glauben im Sinne des 8§ 892 BGB bzw § 15 HGB, wohinge-
gen die Inhaberschaft an einer Marke gemald § 28 Abs 1 MarkenG lediglich ver-
mutet wird. Diese Vermutung ist jedoch widerlegbar; die Eintragung wirkt anders
als im Grundbuchverfahren oder auch im handelsregisterlichen Verfahren nicht
konstitutiv, sondern hat — nur — verfahrensrechtliche Bedeutung (Strobele/Hacker,
MarkenG, 7. Aufl, 8 27, Rdnr 72 ff zur GMV; § 28, Rdnr 7 ff), weil sie die ldentifi-
zierbarkeit der Markeninhaberin und die Kontaktaufnahme erleichtern soll. Soweit
also Anderungen im Bestand der Gesellschafter eintreten, dem Deutschen Patent-
und Markenamt aber nicht mitgeteilt werden, entspricht die Auflistung der Gesell-
schafter im Markenregister nicht der tatsachlichen Situation. Die vom BGH hervor-
gehobene Verpflichtung, im Falle der GbR als Kommanditistin auch Angaben zu
den Gesellschaftern in das Handelregister einzutragen und so den Gesellschafter-
bestand zu dokumentieren, ist in der Besonderheit des 6ffentlichen Glaubens des
Handelregisters nach (8 15 HGB) und der fehlenden Registerpublizitdt der GbR



begriindet. Insoweit betrifft die Entscheidung eine andere Sachlage, als sie das
Markengesetz vorgibt. Zwar hatte der BGH in seiner og Entscheidung auch die
Forderung nach Mitteilung von Anderungen im Gesellschafterbestand aufgestellt,
weil dies Probleme im Zusammenhang mit Haftungsfragen zwar eingetragener,
aber nicht geléschter Gesellschafter gegentiber Glaubigern der GbR vermeiden
helfe. Eine solche Konstellation steht im Falle von Markenrechten eher nicht im
Vordergrund. Dies ergibt sich aus § 27 Abs 3 MarkenG in Verbindung mit § 31,
§ 46 MarkenV, denn danach wird eine Anderung der Rechtsinhaberschaft an einer
Marke bzw des Namens des Rechtsinhabers nur auf Antrag eines Beteiligten in
das Register eingetragen. Ein zwingendes Publizitatserfordernis besteht damit
nicht. Im Ubrigen gilt die — widerlegbare - Vermutung des 8§ 28 Abs 1 MarkenG.

Etwas anderes konnte fur die Eintragung einer GbR in das Markenregister jedoch
dann gelten, wenn sie entweder keinen eigenen Namen tragt oder als bloR3e In-
nengesellschaft auftritt, so dass in solchen Fallen das Formerfordernis nach § 7
Nr 3 MarkenG, 8 5 Abs 3 Satz 2 MarkenV, Angaben zu allen Gesellschaftern zu

verlangen, nach wie vor Geltung hatte.

4. Unabhéangig von der geanderten Rechtslage und in Einklang mit der herangezo-
genen BGH-Rechtsprechung halt der Senat jedoch Angaben zu den Personen fur
erforderlich, die die GbR im Sinne des § 714 BGB nach auf3en vertreten. Dies hat-
te der BGH (NJW 2001, 1056) fur die Bezeichnung der GbR im Aktivprozel3 fir
notwendig und zumutbar angesehen. Die Fassung des von den Beschwerdeftih-

rern selbst gestellten Hilfsantrags kénnte diesem Erfordernis entsprechen.

a. Liegt namlich keine besondere Bevollmachtigung zugunsten eines oder mehre-
rer Gesellschafter vor, die im Wege eines Gesellschafterbeschlusses bevollmach-
tigt worden sind, die GbR nach aufR3en allein oder gemeinsam zu vertreten, § 714
BGB, gelten alle Gesellschafter gemeinsam als vertretungsbefugt. Dies kdnnte

sich im patentamtlichen Registerverfahren wegen der Notwendigkeit, den unter



Umstanden groRen Bestand der GbR-Gesellschafter im einzelnen abzuklaren, als

umstandlich und zeitaufwendig erweisen.

b. In Frage kame demgegenuber auch, einen (oder mehrere) der Gesellschafter
nach den gesetzlichen Regeln durch Gesellschafterbeschlu® als Vertreter zu be-
stimmen, der die GbR gemal} § 714 BGB nach aul3en vertritt und der in das Mar-
kenregister aufzunehmen ware. Die Benennung eines sog. gewillkiirten Vertreters

reicht hierfiir nicht aus.

Es besteht auf Grund der BGH-Entscheidungen kein erkennbarer Anlaf3, auf diese
Angaben zur organschaftlichen Vertretungsbefugnis zu verzichten, da sie ein
Aquivalent zur Registerpublizitat von Kapital- bzw Personengesellschaften darstel-
len und dem Deutschen Patent- und Markenamt auch im Falle einer GbR ermdgli-
chen, den Markeninhaber relativ einfach zu identifizieren und mit ihm Verbindung
aufzunehmen. Anders als bei handelsrechtlichen Personengesellschaften, bei de-
nen die zur gesetzlichen Vertretung berechtigten Personen mit ihrer Funktion und
mit Wohnort in das Handelsregister einzutragen sind, besteht fur die GbR eine sol-
che Verpflichtung nicht (fir ein GbR-Register Karsten Schmidt NJW 2001, 953).
Wer die GbR nach aul3en représentiert, wird also nicht deutlich. Dies ware nach
Auffassung des Senats mit den verbleibenden Mindestvoraussetzungen nicht in

Einklang zu bringen.

Dem Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird daher Gelegenheit
gegeben, dem Verfahren gemal § 68 Abs 2 MarkenG beizutreten.
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Vorsorglich wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass fiir den Fall einer Entschei-
dung im Sinne der Antragsteller wohl Anpassungen von Vorschriften der Marken-
verordnung erforderlich wirden. Hiervon kénnten zB 8 5 Abs 3 Satz 2, § 31 und
§ 73 MarkenV betroffen sein.

Kliems Engels Sredl

Pl



