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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:130319B28Wpat16.17.0



betreffend die Marke DE 30 2009 043 465

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Marz 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein so-
wie der Richter Schmid und Dr. Séchtig

beschlossen:

1. Die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 29, vom 18. Dezember 2013 und
vom 22. September 2016 werden aufgehoben.

2. Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Das am 20. Oktober 2009 angemeldete Wort-/Bildzeichen

7

FEFSA-

NATURAL

BIOWELT

ist am 2. Juli 2010 fur verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4,
14, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 41 unter der Nummer



DE 30 2009 043 465 fur die Anmelderin Frau B... in das

Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat u.a. die Inhaberin der am
28. Februar 1992 fur Waren der Klassen 29 und 31 eingetragenen Wortmarke
DE 2 010 353

Elisa

am 27. Oktober 2010 Widerspruch erhoben. Die Anmelderin der angegriffenen
Marke hat daraufhin durch ihren anwaltlichen Vertreter die Benutzung der Wider-

spruchsmarke undifferenziert bestritten.

Mit am 22. September 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
genem Formblatt haben die Anmelderin der angegriffenen Marke und ihre jetzige
Inhaberin, die E... : uG..., die Um
schreibung des Markenrechts auf letztgenannte beantragt. Der Ubergang der
Marke DE 302009 043465 auf die Rechtsnachfolgerin wurde am
11. November 2013 in das Markenregister eingetragen. Nach Eingang des Um-
schreibungsantrags haben sich weder die Anmelderin der angegriffenen Marke
noch ihre jetzige Inhaberin geduRRert. Insbesondere hat diese keine Erklarung zur

Ubernahme des Widerspruchsverfahrens abgegeben.

Die Markenstelle fir Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 18. Dezember 2013 und die hiergegen gerichtete
Erinnerung  der  Widersprechenden mit  weiterem  Beschluss vom
22. September 2016 zurtickgewiesen. Zur Begrindung ist in beiden Beschlissen
ausgefuhrt, dass die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Wi-

derspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.



Im Rubrum der Beschlisse ist angegeben: ,In Sachen E...
(haftungsbeschrankt), ... M..., Dbetreffend die eingetragene Marke
30 2009 043 465 ...“ (Erstpruferbeschluss vom 18. Dezember 2013) und ,In Sa-
chen der Wort-/Bildmarke 302009 043465 ... der/des E... ... UG(haf

tungsbeschrankt), M... (Erinnerungsbeschluss vom
22. September 2016). Die Beschlisse sind neben der Widersprechenden aus-

schlie3lich der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke zugestellt worden.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss vom 22. September 2016 Be-

schwerde erhoben und sinngemal beantragt,

die Beschlisse des Deutschen Patent- und Markenamts,
Markenstelle fur Klasse 29, vom 18. Dezember 2013 und vom
22. September 2016 wegen eines Verfahrensfehlers aufzuheben
und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurick-

zuverweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat der Senat mit Mitteilung vom 15. Oktober 2018 da-
rauf hingewiesen, dass Bedenken bestiinden, ob das Amtsverfahren den gesetzli-
chen Vorschriften entspreche. Die Beschliisse seien nicht gegenuber der Anmel-
derin der angegriffenen Marke, sondern gegenuber ihrer Rechtsnachfolgerin er-
gangen. Es sei aber nicht erkennbar, dass letztgenannte das Widerspruchsverfah-
ren Ubernommen habe. Der Senat hat die jetzige Inhaberin der angegriffenen
Marke in der vorgenannten Mitteilung zudem aufgefordert, zu erklaren, ob sie das
Widerspruchsverfahren tbernehme. Sie hat sich jedoch auch hierzu nicht geau-
Rert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse sowie

den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.

1. Die angefochtenen Beschlisse vom 18. Dezember 2013 und vom
22. September 2016 leiden an einem wesentlichen Verfahrensmangel, der zur
Zurickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt (8 70
Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

a) Die Rechtsnachfolgerin der Anmelderin der angegriffenen Marke hat das
Widerspruchsverfahren nicht gemafR § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ubernommen.

Die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens mit der am 11. November 2013 ein-
getragenen neuen Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht mit dem im Wider-
spruchsverfahren entsprechend anwendbaren § 265 Abs. 2 Satz1 ZPO i. V. m.
8§82 Abs.1 Satz1l MarkenG vereinbar (vgl. BGH GRUR 1998, 940, 941 -
Sanopharm). Danach berlhrt die VerauB3erung der Streitsache bzw. - hier - die
Ubertragung des Markenrechts nicht das Widerspruchsverfahren, so dass es die
Markenstelle nach der Umschreibung der angegriffenen Marke mit der urspring-

lich eingetragenen Inhaberin hatte fortsetzen mussen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsver-
fahren gemaR § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG lUbernommen héatte, was auch ohne
die Zustimmung der Widersprechenden moglich gewesen ware. Sie hat allerdings
von dieser Mdglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Nach der Umschreibung sind
keinerlei Erklarungen seitens der neuen Inhaberin der angegriffenen Marke, ge-
schweige denn eine Ubernahmeerklarung gemaR § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG,
abgegeben worden. Insbesondere hat sie die diesbezlgliche Anfrage des Senats
vom 15. Oktober 2018 nicht beantwortet.



Demzufolge bleibt die Anmelderin der angegriffenen Marke Beteiligte des Wider-
spruchsverfahrens  (vgl. auch  Stroébele/Hacker/Thiering, = Markengesetz,
12. Auflage, 8 28, Rdnr. 18), so dass die Markenstelle nicht gegenuber der
Rechtsnachfolgerin Gber den Widerspruch entscheiden konnte. Trotzdem sind die
beiden angefochtenen Beschliisse ihr gegentber ergangen. Nur sie ist in den
Rubren als Beteiligte genannt. Zudem sind die Beschliisse ausschlie3lich ihr und
der Widersprechenden, nicht jedoch der Anmelderin der angegriffenen Marke zu-
gestellt worden. Es liegen im Ubrigen keine Anhaltspunkte dafiir vor, dass die Be-

schliisse auch gegentber letztgenannter erlassen werden sollten.

Im Beschwerdeverfahren ist jedoch die Rechtsnachfolgerin der angegriffenen
Marke beteiligt, da ihr gegentber die angefochtenen Beschliisse erlassen worden

sind.

b) Im Rahmen der gebotenen Ermessensausibung hélt der Senat eine
Zurickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemaf
§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG fiur sachgerecht. Hierfir spricht auch, dass weitere Er-
mittlungen seitens der Eingangsinstanz zur Anschrift der urspringlichen Inhaberin
der angegriffenen Marke und zum Umfang der Vertretung ihres Verfahrensbevoll-
machtigten erforderlich sind, der laut handschriftichem Vermerk auf dem Um-

schreibungsantrag die Rechtsnachfolgerin nicht vertritt.

2. Angesichts der gewichtigen Verfahrensfehler, die der Markenstelle unterlau-
fen sind, war die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr aus Billigkeitsgriinden ge-
maf 8§ 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Sdchtig Schmid

pro



