BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 25 W (pat) 216/09
Entscheidungsdatum: 17. Februar 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 54

Wiener Griessler (Widerspruch gegen die Léschung)

1.

Stellt die Inhaberin der mit dem Loéschungsantrag angegriffenen Marke innerhalb der
Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG lediglich einen Antrag auf Verlangerung der Frist
zur Stellungnahme auf die Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, kann dies re-
gelmafig nicht als Widerspruch i. S. d. 8 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgelegt werden.

Der innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG erhobene Widerspruch ist not-
wendige Voraussetzung fiur die Durchfilhrung eines Loschungsverfahrens nach § 54
Abs. 2 Satz 3 MarkenG mit materiellrechtlicher Prifung der im Léschungsantrag gel-
tend gemachten Loschungsgriunde. Das Vorliegen dieser Verfahrensvoraussetzung ist
in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prifen. Ihr Fehlen stellt ein Verfah-
renshindernis dar mit der zwingenden Rechtsfolge, dass die angegriffene Marke im an-
gegriffenen Umfang zu léschen ist, 8 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG stellt eine gesetzliche Ausschlussfrist dar,
die nicht verlangerbar ist. Sie steht weder zur Disposition des Patentamts noch kann
der Loschungsantragsteller auf deren Einhaltung mit Rechtswirkung ausdriicklich oder
etwa durch riigelose Einlassung verzichten.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 216/09 Verkiindet am
17. Februar 2011

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend die Marke 307 49 279
(hier: Loschungsverfahren S 218/08 LA)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 17. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Knoll, der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner
und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 26. Juli 2007 angemeldete Wortmarke

Wiener Griessler

ist am 25. Oktober 2007 fur diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 29,
30 und 35 unter der Nummer 307 49 279 in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefuhrte Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 22. Juli 2008 die Teilldschung dieser

Marke beantragt, und zwar hinsichtlich der folgenden Waren der Klasse 30:

"Mehle fir Nahrungszwecke, insbesondere Fertigmehle, Mehlvor-
mischungen; im Wesentlichen aus Malzen und Getreideprapara-

ten unter Beigabe von Olsaaten, Leguminosen, und Lecithinen be-



stehende Konzentrate als Backmittel, die nach Zugabe von Mehl
zu Backwaren verarbeitet werden; Griel3; Getreideerzeugnisse
und Getreidepraparate fur Nahrungszwecke, insbesondere Korn-
flocken, Weizenkleber und Weizengluten; backfertige Getreidemi-
schungen, auch als Granulat oder in schneidféhiger Pastenform;
Weizenmehl; Mehlspeisen; Backmischungen (pulverférmig), ins-
besondere fir Siedegeback und formbare Teige; Extrakte und
Konzentrate aus allen vorstehenden Nahrungsmitteln zur Weiter-
verarbeitung in der Lebensmittelindustrie oder fur die Herstellung
von Nahrungsmitteln, soweit in Klasse 30 enthalten.” Die Antrag-
stellerin hat als Loschungsgrund angegeben, dass die angegriffe-
ne Marke entgegen 8§ 8 MarkenG eingetragen worden sei. Dieser
Ldschungsantrag ist den Verfahrensbevollméchtigten der Marken-

inhaberin am 15. August 2008 zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 (BI. 41 der Loschungsakte) haben die Ver-
fahrensbevollméachtigten der Markeninhaberin fir die Erwiderung auf den vorge-
nannten Loschungsantrag um eine Fristverlangerung bis zum 15. November 2008
gebeten, wobei sie erklarten, dass die Stellungnahme der Markeninhaberin noch
nicht vorgelegen habe. Nachdem die Bevollmachtigten der Markeninhaberin mit
Schriftsatz vom 17. November 2008 um eine weitere Fristverlangerung bis zum
25. November 2008 gebeten hatten, beantragten sie namens der Markeninhaberin
mit weiterem Schriftsatz vom 24. November 2008, den Ldschungsantrag der An-
tragstellerin vom 22. Juli 2008 abzuweisen, und nahmen inhaltlich zu diesem Lo-

schungsantrag Stellung.

Mit Beschluss vom 12. August 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die Léschung der angegriffenen Marke im von der An-
tragstellerin beantragten Umfang angeordnet. Nach Auffassung der Markenstelle
besteht die angegriffene Marke aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der

Art, Beschaffenheit und der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren



dienen konnen. Die angegriffene Marke sei daher entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG eingetragen worden. Dieses Eintragungshindernis bestehe auch weiterhin.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Der Senat hat in einem Zusatz zur Terminsladung (Bl. 115 d. A.) darauf hingewie-
sen, dass der Erfolg der Beschwerde wegen eines nicht fristgerecht eingereichten

Widerspruchs gegen den Ldschungsantrag fraglich sein konnte.

Die Markeninhaberin tragt hierzu vor, dass ihr Schriftsatz vom 14. Oktober 2008
im Sinne eines Widerspruchs gegen den Léschungsantrag der Antragstellerin aus-
zulegen sei. Aus diesem Schriftsatz sei auf den Willen der Markeninhaberin zu
schlieBen, inhaltlich zum Léschungsantrag Stellung nehmen zu wollen und sich
damit diesem Antrag zu widersetzen. Die Markenabteilung habe die Wirksamkeit
des Widerspruchs nicht in Frage gestellt. Da die Léschung einer Marke in der Be-
schwerdeinstanz nicht auf Grinde gestutzt werden kénne, welche nicht Gegen-
stand des Ldschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ge-
wesen seien, konne ein verspatet gegen den Léschungsantrag eingereichter Wi-

derspruch im Ubrigen hier nicht beriicksichtigt werden.

Schliel3lich sei der angefochtene Beschluss der Markenabteilung aufzuheben, weil
die Bezeichnung "Wiener Griessler" in Bezug auf die vorgenannten Waren keine
beschreibende Sachangabe darstelle, sondern insoweit als betrieblicher Her-
kunftshinweis geeignet sei. Insbesondere seien die von der Markenstelle ermittel-
ten und die von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen nicht geeignet, eine
in Bezug auf diese Waren beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung und

ein entsprechendes Verkehrsverstandnis zu belegen.



Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 12. August 2009 aufzuheben und den L6-

schungsantrag zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Schriftsatz der Markeninhaberin vom
14. Oktober 2008 nicht i. S. e. Widerspruchs gegen den von ihr eingereichten L6-
schungsantrag auszulegen sei. Die Frist fur die Einreichung des Widerspruchs sei
eine von Amts wegen zu beachtende Ausschlussfrist; sollte diese Frist versdumt
werden, kénne dies nachtraglich nicht geheilt werden. Im Ubrigen handele es sich
bei der Bezeichnung "Wiener Griessler" um einen sachbezogenen Hinweis auf ein
Mehl mit bestimmten Eigenschaften, welcher vom Verkehr nicht als betrieblicher

Herkunftshinweis aufgefasst werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsdtze der Beteiligten und den Ubrigen Akteninhalt Bezug

genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegriindet. Die Markeninhaberin hat dem ge-
gen die angegriffene Marke 307 49 279 gerichteten Loschungsantrag nicht inner-
halb der Frist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass die von der
Markenabteilung im Umfang des Loéschungsantrags angeordnete Léschung der

angegriffenen Marke im Ergebnis zutreffend ist.



Der von der Antragstellerin am 22. Juli 2008 eingereichte Léschungsantrag
ist zulassig. Insbesondere wurde dieser Antrag formgerecht erhoben (vgl.
§ 42 MarkenV i. V. m. 8§ 41 Abs. 1 und 2 MarkenV), wobei die Antragstellerin
den Lo6schungsgrund angegeben (8 42 MarkenV i.V.m. 841 Abs.2 Nr.5

MarkenV) und zudem naher begriindet hat.

Der Léschungsantrag ist der Markeninhaberin gemafld 8 54 Abs. 2 Satz 1
MarkenG mit Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom

8. August 2008 am 15. August 2008 wirksam zugestellt worden.

Die Markeninhaberin hatte somit binnen zwei Monaten, also bis zum
15. Oktober 2008, dem Ldschungsantrag widersprechen missen (854
Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Dies ist jedoch nicht rechtzeitig erfolgt.

a) Der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 14. Oktober 2008 enthalt kei-

nen Widerspruch gegen den Loschungsantrag vom 22. Juli 2008.

Zwar ist nicht zu fordern, dass der Begriff "Widerspruch" ausdricklich
von der Markeninhaberin genannt wird. Allerdings muss hinreichend
klar und deutlich sein, dass sie sich dem Léschungsantrag widersetzen
und ihre Rechte in dem formlichen patentamtlichen Verfahren wahrneh-
men mochte. Der Schriftsatz der Markeninhaberin enthalt aber lediglich
einen Antrag auf Fristverlangerung unter Bezugnahme auf den Be-
scheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2008,
mit welchem der Loschungsantrag vom 22. Juli 2008 der Markeninha-
berin zugestellt worden war. Zusatzlich wurde in diesem Schriftsatz er-
klart, dass die Stellungnahme der (Marken-) Inhaberin (ihren Bevoll-
machtigten) noch nicht vorgelegen habe.

Einen ausdricklichen Widerspruch gegen den Léschungsantrag hat die

Markeninhaberin somit nicht erhoben. Der Schriftsatz vom



14. Oktober 2008 kann auch nicht in diesem Sinne ausgelegt werden.
Eine Bitte um Fristverlangerung stellt noch keinen Widerspruch i. S. d.
8 54 Abs. 2 MarkenG dar. Die in diesem Zusammenhang erfolgte Erkla-
rung der Bevollméchtigten der Markeninhaberin, es liege noch keine
Stellungnahme der Markeninhaberin vor, kann sich zwar nur auf den
Bescheid vom 8. August 2008 und auf den damit verbundenen LG6-
schungsantrag beziehen. Dies lasst aber einen Willen der Markeninha-
berin, sich diesem Loschungsantrag in einem férmlichen Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt zu widersetzen, nicht hinrei-
chend erkennen. Wird neben einem bloRen Antrag auf Fristverlange-
rung nur darauf verwiesen, dass noch keine Stellungnahme der Mar-
keninhaberin vorliege, so wird damit vom objektiven Erklarungsinhalt
her nichts anderes gesagt, als dass sich die Markeninhaberin zu dem
Léschungsantrag noch nicht gedufRert hat. Dann kann aber daraus
auch nicht der Schluss gezogen werden, dass die Markeninhaberin ei-
ne Entscheidung, ob sie sich dem Léschungsantrag widersetzt, schon
getroffen und ihre Bevollmé&chtigten entsprechend instruiert hat. Lasst
der Inhalt einer Erklarung nicht den Schluss zu, dass eine Entscheidung
Uber einen Widerspruch bereits getroffen wurde, so kann daraus ge-
rade nicht auf den Willen der Markeninhaberin geschlossen werden,

dem Léschungsantrag — auch nur vorsorglich - zu widersprechen.

Vielmehr hat die Markeninhaberin erstmals mit Schriftsatz vom
24. November 2008, mit welchem sie beantragte, den Léschungsantrag
zurickzuweisen, eindeutig erkennen lassen, dass sie sich dem L6-
schungsantrag widersetzt. Zu diesem Zeitpunkt war die Frist des § 54
Abs. 2 Satz 2 MarkenG allerdings langst abgelaufen. Diese Frist konnte
auch nicht — ausdrtcklich oder stillschweigend — vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt verlangert werden. Es handelt sich insoweit um
eine gesetzliche Ausschlussfrist und nicht um eine vom Deutschen Pa-

tent- und Markenamt bestimmte oder gewahrte Frist, so dass § 18



b)

DPMAV nicht anwendbar ist. Gesetzliche Fristen kdnnen gemaR § 224
Abs. 2 ZPO, der auch in markenrechtlichen Verfahren anwendbar ist
(vgl. zur Anwendbarkeit der Bestimmungen der ZPO in markenrechtli-
chen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt: Strobe-
le/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, 8§ 56, Rdnr. 1), nur in den gesetz-
lich besonders bestimmten Féallen verlangert werden. Eine Mdglichkeit
zur Verlangerung der Frist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sehen das
Markengesetz oder sonstige gesetzliche Bestimmungen aber nicht vor.

Der rechtzeitige Widerspruch gegen einen Léschungsantrag ist eine in
jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu beachtende Vorausset-
zung fur die Durchfuhrung eines Ldschungsverfahrens mit inhaltlicher
Prifung nach 8 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG.

Dieser Frist liegt zwar zum einen das Interesse des jeweiligen LO-
schungsantragstellers zu Grunde, Uber den Bestand oder Nichtbestand
der angegriffenen Marke Klarheit zu erhalten (vgl. BPatG
26 W (pat) 51/00 vom 6. August 2003, S. 6). Zum anderen sind insoweit
aber auch wesentliche offentliche Interesse bertuhrt, da den Schutzhin-
dernissen des 8 8 MarkenG und damit den Loschungsgrinden des 8§ 50
MarkenG Allgemeininteressen zu Grunde liegen (vgl. zum Allgemeinin-
teresse bei den Schutzhindernissen des 8§ 8 MarkenG Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Auflage, 8 8, Rdnr. 5). Dementsprechend bestimmt
8 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, dass die angegriffene Marke - im Umfang
des jeweiligen Lo&schungsantrags - ohne weitere Sachprifung zu 16-
schen ist, wenn der Markeninhaber dem Ldschungsantrag nicht inner-
halb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung gemafl 8§ 54
Abs. 2 Satz 1 MarkenG widerspricht. Widerspricht der jeweilige Marken-
inhaber dem Ldschungsantrag nicht oder nicht rechtzeitg, so ist dann

ein zwingendes Hindernis fur die Durchfiihrung eines Léschungsverfah-



d)

rens mit inhaltlicher Uberprufung der Schutzfahigkeit der angegriffenen

Marke gegeben.

Der Senat ist nicht gehindert, das Fehlen dieser Verfahrensvorausset-
zung im Beschwerdeverfahren zu berlcksichtigen, auch wenn dies im
patentamtlichen Verfahren nicht erfolgt ist. Entgegen der Auffassung
der Markeninhaberin handelt es sich insoweit nicht um einen in der Be-
schwerdeinstanz neu eingefuhrten Ldschungsgrund, der als solcher
i. S. d. Entscheidung BPatG GRUR 1999, 746, Ziff. Il. 2. — Omeprazok
nicht zu berticksichtigen wére. Ein solches Hindernis bestinde nur in
Bezug auf nicht geltend gemachte materiell-rechtliche Léschungsgriin-
de gemal 88 3, 7 und 8 MarkenG (vgl. 8 50 Abs. 1 MarkenG). Bei dem
Fehlen eines fristgerechten Widerspruchs nach § 54 Abs. 2 Satz 2 Mar-
kenG geht es vorliegend aber nicht um einen neu eingefthrten ma-
teriell-rechtlichen Loschungsgrund, sondern der rechtzeitige Wider-
spruch ist, wie bereits ausgefuhrt, eine in jeder Lage des Verfahrens
und mithin auch in der Beschwerdeinstanz von Amts wegen zu berick-

sichtigende Verfahrensvoraussetzung.

Der Mangel des verspatet erklarten Widerspruchs gegen den LO-
schungsantrag ist auch nicht aufgrund der Durchfiihrung des formlichen
Léschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, in
welchem die Antragstellerin diesen Mangel nicht gerigt hatte, geheilt
worden. Fur eine Heilung dieses Mangels enthalt das Markenrecht kei-
ne besonderen Bestimmungen. Auch nach allgemeinen Bestimmungen
kann die Versdumung der Widerspruchsfrist nicht geheilt werden. Ins-
besondere ist eine Heilung durch riigelose Einlassung gemald 8§ 295
Abs.1 ZPO im vorliegenden Fall nicht méglich. Die Antragstellerin
konnte auf die Einhaltung der Widerspruchsfrist des 8§ 54 Abs. 2 Satz 2
MarkenG nicht verzichten (8 295 Abs. 2 ZPO). Denn die Einhaltung die-

ser Frist ist, wie bereits ausgefuhrt, eine nicht zur Disposition der Be-
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teiligten stehende Verfahrensvoraussetzung (vgl. dazu Thomas/Putzo,
ZPO, 31. Auflage, § 295, Rdnr. 3).

Die Beschwerde musste nach alledem im Ergebnis erfolglos bleiben.

4. Fir eine Auferlegung von Kosten bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 Mar-

kenG).

Knoll Grote-Bittner Metternich

Hu



