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28 W (pat) 4/15
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:190719B28Wpat4.15.0



betreffend die Marke DE 30 2011 030 207
(hier: Loschungsverfahren S 158/13 LHsch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und
der Richter Schmid und Dr. Sdchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 27. August 2014 wird im angegrif-

fenen Umfang (Ziffer 1. und 4. des Tenors) aufgehoben.

2. Der Loschungsantrag wird als unzuldssig verworfen.

3. Die Loéschungsantragstellerin tragt die Kosten des Loschungs-
verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und
des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht.

Grinde

Mit am 3. Mai 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Telefax hat die Kanzlei F... P.C.,
...-Stral3e in M..., durch Rechtsanwalt Dr. Z... im
Namen der Loschungsantragstellerin die Léschung der am 15. Dezember 2011
erfolgten Eintragung der Wortmarke DE 302011 030 207 ,ELEMENTCASE"
wegen Bosglaubigkeit beantragt. Eine schriftliche Vollmacht wurde nicht vorgelegt

und vom Deutschen Patent- und Markenamt auch nicht angefordert. Mit Schreiben



vom 7. August 2014 hat Rechtsanwalt Dr.Z... dem Deutschen Patent- und
Markenamt mitgeteilt, dass er die Vertretung der Loschungsantragstellerin nie-
derlege. Die Behorde hat ihn anschlieend mit Bescheid vom 21. August 2014
darauf hingewiesen, dass die Beendigung der Bestellung als Vertreter erst wirk-
sam werde, wenn die Bestellung eines anderen Vertreters angezeigt worden sei.
Mit Beschluss vom 27. August 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts u.a. die Loschung der Eintragung der Marke
DE 30 2011 030 207 wegen Bosglaubigkeit angeordnet und der Inhaberin der

angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Hiergegen richtet sich deren Beschwerde. Sie meint, der vom Deutschen Patent-
und Markenamt festgestellte Loéschungsgrund sei nicht gegeben. Ferner hat sie
mit Eingabe vom 10. April 2019 den Mangel der wirksamen Bestellung eines In-

landsvertreters der Loschungsantragstellerin gerigt.

Sie beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 27. August 2014 aufzuheben, den Léschungsan-
trag zurtckzuweisen und die Kosten des Verfahrens vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatent-

gericht der Léschungsantragstellerin aufzuerlegen.

Die Lo6schungsantragstellerin selbst, Rechtsanwalt Dr. Z... oder ein anderer
Vertreter haben sich nach der Eingabe vom 7. August 2014 nicht mehr zur Sache
gedulRert. Insbesondere wurde keine Stellungnahme zur Rige des Mangels der
Vollmacht vom 10. April 2019, zur gerichtlichen Aufforderung vom 18. April 2019,
eine Inlandsvertretervollmacht einzureichen, oder zum gerichtlichen Hinweis vom
6. Juni 2019, dass der Loschungsantrag wegen Fehlens eines Inlandsvertreters

als unzulassig anzusehen sein kénnte, abgegeben.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet.

1. Bei der Léschungsantragstellerin handelt es sich um ein kalifornisches Unter-
nehmen, das im Inland weder einen Sitz noch eine Niederlassung hat. Demzu-
folge hat sie gemaf’ 8§ 96 Abs. 1 MarkenG sowohl fur das Loschungsverfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch fur das Beschwerdeverfahren
vor dem Bundespatentgericht einen Inlandsvertreter zu bestellen, der zur Vertre-
tung in beiden Verfahren und in burgerlichen Streitigkeiten, die die Marke
DE 30 2011 030 207 betreffen, sowie zur Stellung von Strafantragen befugt und
bevollméchtigt ist. Die Bevollméchtigung wird von Amts wegen regelmafiig nicht
geprift, wenn — wie vorliegend — ein Rechts- oder Patentanwalt als Bevollmachtig-
ter auftritt (8 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG, vgl. auch § 88 Abs. 2 ZPO). Etwas ande-
res gilt jedoch dann, wenn gemal} § 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG (vgl. auch § 88
Abs. 1 ZPO) der Mangel der Vollmacht gertgt wird. In diesem Fall hat auch ein
Rechts- oder Patentanwalt gemal 8 81 Abs. 5 Satz 1 MarkenG eine schriftliche
Vollmacht einzureichen. Demzufolge wurden die anwaltlichen Vertreter der
Loschungsantragstellerin mit Schreiben des Senats vom 18. April 2019 unter Bei-
fugung der Rige der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 10. April 2019 aufge-
fordert, bis zum 10. Mai 2019 eine Inlandsvertretervollmacht vorzulegen. Ergan-
zend hat sie der Senat mit Schreiben vom 6. Juni 2019 auf die Folgen des Feh-
lens einer schriftichen Vollmacht hingewiesen und ihnen erneut eine (zweiwo-
chige) Frist zur Stellungnahme eingerdumt. Es erfolgte jedoch keinerlei Reaktion.
Insbesondere wurde in schriftlicher Form keine Vollmacht eingereicht. Eine Hei-
lung nach den Grundsatzen des § 89 Abs.2 ZPO i.V.m. 8§82 Abs.1 Satz1

MarkenG kommt vorliegend nicht in Betracht, da die Léschungsantragstellerin



weder eine mundliche Vollmacht erteilt, noch die Verfahrenshandlungen geneh-
migt hat.

Der Mangel der Vollmacht fuhrt zur Unwirksamkeit der vom Vertreter vorgenom-
menen Verfahrenshandlungen (vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz,
12. Auflage, 881, Rdnr.20). Davon ist auch der L&schungsantrag vom
3. Mai 2013 betroffen. Er wurde zwar vor der Rige des Mangels der Vollmacht
vom 10. April 2019 gestellt. Allerdings kann gemaR 8§ 81 Abs. 6 Satz 1 MarkenG
dieser Mangel in jeder Lage des Verfahrens geltend gemacht werden. Insofern
umfasst die Ruge auch das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Marken-

amt.

Von einer Zurlickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemal 8 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Behebung des Mangels der Vollmacht sieht
der Senat ab, da nicht davon auszugehen ist, dass die Loschungsantragstellerin

die bereits mehrfach angemahnte Vollmacht noch einreichen wird.

2. Die Kosten des Ldschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt und des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht werden
gemal 8§63 Abs.1 Satz1 MarkenG und 8§ 71 Abs.1 Satz 1 MarkenG der LO-
schungsantragstellerin auferlegt. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgrin-
den ist in Abweichung vom Grundsatz der eigenen Kostentragung (8 63 Abs. 1
Satz 3 MarkenG, 8§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) dann geboten, wenn ein Verfah-
rensbeteiligter gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstof3t (Strobele/Hacker/
Thiering, a. a. O., 8 63, Rdnr. 7, und § 71, Rdnr. 12).

Dies ist hier der Fall. Der dulR3ere Verfahrensverlauf lasst erkennen, dass die L6-
schungsantragstellerin zwar die Einleitung des L&éschungsverfahrens veranlasst,
dann aber — gegebenenfalls aus Kostengriinden — von dem Vorhaben insgesamt
ohne weitere Erklarung Abstand genommen hat. So hat sie im Verfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt ihren Léschungsantrag umfassend begrindet



und engagiert ihren Standpunkt dargestellt. In diesem Zusammenhang ist auf die
umfangreiche eidesstattliche Versicherung ihres Vice President Operations vom
21. April 2012 hinzuweisen, in der sich dieser zu der Geschéaftslage und dem Pro-
duktsortiment des Unternehmens geéaufert hat. Ohne erkennbaren Grund hat die
Ldschungsantragstellerin dann offensichtlich das Interesse an dem Verfahren
verloren. Dies wird daran ersichtlich, dass sie sich im Beschwerdeverfahren zur
Sache nicht gedufRert hat und trotz der Rige der Inhaberin der angegriffenen
Marke sowie der Hinweise des Senats keinen Inlandsvertreter wirksam bestellt
hat. Die Loschungsantragstellerin hat damit unter Umstanden aus Unkenntnis der
Folgen ihres Verhaltens oder aus Sorglosigkeit zur Entstehung von Kosten fur die
Gegenseite beigetragen. Demzufolge erscheint eine Kostentragung angemessen,
zumal in einem vergleichbaren zivilgerichtlichen Fall die Partei die durch das
selbst veranlasste Auftreten eines vollmachtlosen Vertreters entstandenen Kosten
zu tragen hat (vgl. Zdller, Zivilprozessordnung, 32. Auflage, § 88, Rdnr. 11).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,



5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Prof. Dr. Kortbein Dr. Séchtig Richter Schmid ist
wegen Urlaubs gehin-
dert zu unterschrei-
ben.

Prof. Dr. Kortbein

Fi/Fa



