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betreffend die Markeneintragung 30 2014 054 275
(hier: Loschungsverfahren S 307/14 L6sch)
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hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
29. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des

Richters Dr. Séchtig und des Richters Hermann

beschlossen:

1) Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Marken-
abteilung 3.4, vom 27. Juli 2017 wird insoweit aufgehoben, als der
Kostenantrag des Beschwerdefiihrers zuriickgewiesen worden ist.
Insoweit wird die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

2) Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde:

Die Wortmarke

HYBRONIC

ist am 29. Juli 2014 angemeldet und am 20. August 2014 fur zahlreiche Waren und

Dienstleistungen der Klassen 7, 12 und 37 eingetragen worden.

Der Loschungsantragsteller hat am 10. Dezember 2014 einen Antrag auf vollstan-
dige L6schung der Eintragung der Marke gestellt, da diese von dem Markeninhaber
in rechtsmissbrauchlicher Weise zur Anmeldung gebracht worden sei. Bei diesem,

so der Loschungsantragsteller, handele es sich um eine hochst zweifelhafte und



schillernde Personlichkeit, die keinen einzigen warenbezogenen Geschaftsbetrieb
vorweisen konne. Eine Internetrecherche habe ergeben, dass es eine Firma
H... GmbH géabe, die im Bereich der Warenklasse 12 tétig sei. Dieser Name
und die angegriffene Marke seien hochgradig verwechslungsfahig. Bei der angegrif-
fenen Marke handele es sich somit um eine Spekulationsmarke. Sie sei auch eine
Sperrmarke, weil deren Inhaber fur die betroffenen Warenklassen keinen Ge-
schaftsbetrieb vorweisen kdnne. Er melde viele Marken an, die er nicht benutze,
zum Teil aber sogar verlangere. Die angegriffene Marke existiere nur, um die
H... GmbH zu behindern. Im Ergebnis handele es sich bei der angegriffe-
nen Marke um eine Zocker-, Sperr-, Rechtsmissbrauchs-, Hinterhalts- und Hehler-

marke, die wegen multipler Bésglaubigkeit zu l6schen sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem Léschungsantrag fristgerecht wider-
sprochen und ist diesem auch inhaltlich entgegengetreten. Er hat vorgetragen, dass
keine objektiven Umstande gegeben seien, die fur eine bdsglaubige Marken-
anmeldung sprachen. Ferner hat er beantragt, dem Ldschungsantragsteller die
Kosten des Léschungsverfahrens aufzuerlegen, da dessen Begrundung fir den L6-
schungsantrag auf unsachlichen und abwegigen Ausfiihrungen basiere.

Im Verlaufe des Amtsverfahrens hat der Loschungsantragsteller gegen die zustén-
digen Mitglieder der Markenabteilung einen Befangenheitsantrag gestellt, welcher
mit Beschluss vom 21. Dezember 2016 abschlagig beschieden worden ist. Wegen
der néheren Einzelheiten wird auf den Beschluss verwiesen. Im Anschluss hieran
hat der Loschungsantragsteller am 12. Februar 2017 ein weiteres Ablehnungsge-

such gestellt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom
27. Juli 2017 den Loéschungsantrag als unzuldssig verworfen, da der Léschungsan-
tragsteller im Hinblick auf das Stellen von Loschungsantragen als partiell prozess-
unféhig im Sinne des § 51 Abs. 1 ZPO anzusehen sei. Der neuerliche Befangen-

heitsantrag des Loschungsantragstellers, so das Deutsche Patent- und Markenamt,



sei rechtsmissbrauchlich und brauche daher nicht ausdriicklich zu verbeschieden

werden.

Die Annahme der Prozessunfahigkeit des Loschungsantragstellers beruhe darauf,
dass dieser in wahnhafter und querulatorischer Weise gegen verschiedene Marken
grol3er deutscher Unternehmen vorgehe, wobei die Loschungsantrage im Wesent-
lichen darauf gesttitzt wirden, dass die jeweiligen Markeninhaber ihre Marken durch
ein Tatigwerden einer ,GRUR-Juristen-Bande" durch ,Markenraub, gewerbsmafii-
gen Bandenbetrug, Manipulation des Markengesetzes zum Vorteil von GRUR-
Mitgliedern und F&lschungen von Urteilen im Marken- und Wettbewerbsrecht*
erhalten hatten. Diese Wahnidee des Léschungsantragstellers habe ihre Ursache
offensichtlich im Unterliegen eines seiner Mandanten im Fall der Marke ,C..."
vor dem Bundesgerichtshof und dessen Aussage, dass es sich bei dieser um eine
Spekulationsmarke gehandelt habe. Der Auffassung des Léschungsantragstellers
nach habe diese Entscheidung nur durch die Einflussnahme der GRUR auf die
beteiligten Gerichte und die geheime Mitgliedschaft verschiedener beteiligter Rich-
ter in der GRUR ergehen kénnen. Anhaltspunkte dafur, dass diese Auffassung
zumindest teilweise zutreffen kdnnte, bestiinden hingegen nicht. Der Loschungsan-
tragsteller habe sich in diese Verschwdrungstheorie jedoch offensichtlich hineinge-
steigert. Vorgenannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs sei bereits Ende des
Jahres 2000 ergangen. Ende des Jahres 2015 habe er im Wesentlichen mit der
gleichen Begrindung Loschungsantrage gegen eine Vielzahl von Marken gestellt,
die — soweit Uber sie bereits entschieden worden seien — alle zu Lasten des L6-

schungsantragstellers ausgegangen seien.

Die Prifung der Prozessfahigkeit des Léschungsantragstellers sei dabei im Freibe-
weisverfahren erfolgt. Die Einholung eines Sachverstandigen sei nicht erforderlich
gewesen, da — wie vorliegend der Fall — der Umfang der Prozesstatigkeit die krank-
hafte Storung offenbar werden lasse. Die Loschungsabteilung kénne beurteilen,
dass die vom Ldschungsantragsteller vorgetragenen Grinde keinen Realitatsbezug

aufwiesen und aus markenrechtlicher Sicht vollig unerheblich seien.



Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestehe auch kein Anlass dafir, dem
Loschungsantragsteller gemaR 8 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des Verfah-
rens aufzuerlegen. Die Annahme seiner Prozessunfahigkeit beruhe gerade darauf,
dass er nicht mehr in der Lage sei, die Erfolgsaussichten und die Begriindetheit
seiner Antrage zu beurteilen. Es entspreche daher nicht der Billigkeit, ihm die Kos-

ten des Verfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen wendet sich der Beschwerdeflhrer mit seiner Beschwerde vom 25. Sep-
tember 2017.

Zur Begrundung fuhrt er aus, im vorliegenden Fall habe der Antrag auf Léschung
der Marke von vornherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Schutzwirdige Interes-
sen des LOdschungsantragstellers hatten nicht bestanden. Dem stiinden von vorn-
herein die Interessen des Beschwerdefiihrers gegentiber, sich zumindest in solchen
Fallen schadlos zu halten, in denen er mutwillig, bdswillig und sinnlos in ein Verfah-

ren gezwungen werde.

Bei vorliegendem Loschungsverfahren handele es sich um ein Popularverfahren,
welches jedermann offenstehe. Auch unter diesem Gesichtspunkt bedurfe es des
Korrektivs der Billigkeit, um den jeweiligen Markeninhaber vor sinnentleerter Inan-

spruchnahme zu schitzen.

Ferner weist der Inhaber der angegriffenen Marke noch darauf hin, dass der 25. Se-
nat des Bundespatentgerichts im Verfahren zum Az. 25 W (pat) 27/17 mit Beschluss
vom 30. Marz 2017 in einem &hnlich gelagerten Fall dem Léschungsantragsteller
die Kosten des Verfahrens auferlegt habe. Es widerspreche dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz, wolle man ihm im hiesigen Verfahren eine Kostenerstattung ver-

wehren.



Abschlie3end verweist der Inhaber der angegriffenen Marke noch darauf, dass auch
das Bundesverfassungsgericht in Verfassungsbeschwerden dem Ldschungsan-
tragsteller wiederholt unter dem Gesichtspunkt der ,sinnentleerten Inanspruch-
nahme* aus Billigkeitserwagungen Kosten auferlegt habe (so zuletzt in BVerfG, Be-
schluss vom 17. Mai 2017 — 2 BvR 93/16).

Der Beschwerdeflihrer beantragt sinngemals,

1) den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Marken-
abteilung 3.4, vom 27. Juli 2017 insoweit aufzuheben, als sein Kos-

tenantrag zuriickgewiesen worden ist, sowie

2) die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich im Rahmen des Beschwerdeverfahrens inhaltlich

zur Sache selbst nicht weiter eingelassen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird erganzend auf den Akteninhalt verwie-

sen.

1. Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Rechtsfehlerhaft hat das Deutsche
Patent- und Markenamt den Antrag des Beschwerdefiihrers, dem Beschwerdegeg-
ner und Loschungsantragsteller gemafd § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des
Verfahrens aufzuerlegen, zuriickgewiesen. Da das Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet, ist es gemaR § 70

Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zurtickzuverweisen. Hierauf basierend entspricht es auch der



Billigkeit, dem Beschwerdefiihrer die Kosten des Beschwerdeverfahrens zurtickzu-
zahlen (8 71 Abs. 3 MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Kostenantrag des Beschwerdefiih-
rers mit der Begrindung zurtickgewiesen, der Beschwerdegegner sei prozessunfa-
hig und daher entsprache es nicht der Billigkeit, ihm die Kosten des Verfahrens auf-

zuerlegen. Dies erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.

Die Regelungen uber die Prozessfahigkeit in der ZPO (88 51 ff ZPO) finden auch
im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Anwendung (vgl.
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 56, Rdnr. 1).

Das Gericht muss das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen in jeder Lage des
Verfahrens prifen (vgl. Musielak/Voit, ZPO, 16. Auflage, 2019, § 56, Rdnr. 4). Bei
Zweifeln an dem Vorliegen der Prozessvoraussetzungen muss das Gericht die Par-
tei gemal 8 139 Abs. 3 ZPO auf diesen Gesichtspunkt hinweisen (vgl. BGH
NJW-RR 2006, 937). Gegebenenfalls hat das Gericht von Amts wegen Beweise zu
erheben, wobei es nicht an die formellen Beweismittel gebunden ist, vielmehr gilt
der Grundsatz des Freibeweises. Es sind samtliche Beweismittel auszuschépfen,
ggf. ist auch ein Sachverstandigengutachten einzuholen (vgl. BVerfG NZA-RR
2016, 495). Wesentlich in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass das Gericht die
Prozessunfahigkeit erst feststellen darf, wenn es den Betroffenen dazu gehdrt hat
(vgl. BVerfG, a. a. O.; BGH NJW 2000, 289; BeckOK ZPO, 34. Edition, Stand:
01.09.2019, § 56, Rdnr. 4).

Vorliegend hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Rahmen seiner Entschei-
dung Uber das erste vom Beschwerdegegner eingelegte Ablehnungsgesuch in sei-
nem Beschluss vom 21. Dezember 2016 ausgefuhrt, ,Die Prozessfahigkeit des
Antragstellers gem. § 51 ZPO analog ist noch gegeben®. Ohne einen weiteren Hin-

weis an den Beschwerdegegner, etwa dergestalt, dass auf Grund seines nachfol-



genden weiteren Befangenheitsgesuches vom 12. Februar 2017 nunmehr ernst-
hafte Zweifel an seiner Prozessfahigkeit bestiinden, hat das Deutsche Patent- und
Markenamt mit seinem vorliegend angegriffenen Beschluss den Léschungsantrag
wegen partieller Prozessunfahigkeit des Beschwerdegegners, als unzulassig ver-
worfen. Hierdurch hat es dem Beschwerdegegner mangels vorherigen Hinweises
die Mdglichkeit genommen, zu seiner (vermeintlichen) Prozessunfahigkeit Stellung

zu nehmen und das Vorliegen einer solchen ggf. zu widerlegen.

Entsprechend verhalt es sich aber auch hinsichtlich des Beschwerdefihrers. Dieser
musste — ob der Ausfiihrungen des Deutschen Patent- und Markenamtes in seinem
im Ablehnungsverfahren ergangenen Beschluss vom 21. Dezember 2016 — davon
ausgehen, dass sein Kostenantrag zumindest nicht an einer (vermeintlichen) Pro-
zessunfahigkeit des Beschwerdegegners scheitern wirde. Auch ihm hatte das
Deutsche Patent- und Markenamt die Mdglichkeit einrfiumen missen, zu diesem

Gesichtspunkt Stellung nehmen zu kénnen.

Im Ergebnis hatte das Deutsche Patent- und Markenamt vor Zuriickweisung des
Kostenantrags des Beschwerdefiihrers wegen fehlender Prozessfahigkeit des Be-
schwerdegegners diese Frage in einem rechtsfehlerfreien Verfahren, insbesondere
unter Erteilung eines vorherigen Hinweises betreffend diesen Gesichtspunkt und
unter Einbeziehung etwaiger Stellungnahme der Beteiligten, klaren miussen. Dies
wird das Deutsche Patent- und Markenamt nunmehr nachzuholen haben.

2. Ausgehend von vorstehend Gesagtem ist auch die Rickzahlung der Be-
schwerdegebihr wegen fehlerhafter Rechtsanwendung seitens des Deutschen

Patent- und Markenamtes anzuordnen (8§ 71 Abs. 3 MarkenG).

Eine fehlerhafte Rechtsanwendung fuhrt nur zur Rickzahlung, wenn sie vdllig
unvertretbar ist. Einer fehlerhaften Rechtsanwendung steht es gleich, eine gefes-

tigte Rechtsprechung nicht zu berlcksichtigen oder von einer bisher gepflegten



Amtspraxis begrundungslos abzuweichen (vgl. BeckOK MarkenR, 19. Edition,
Stand: 1.10.2019, § 71, Rdnr. 114f).

Der Senat hat bereits ausgefiihrt, dass nach hdéchstrichterlicher sowie verfassungs-
gerichtlicher Rechtsprechung die Feststellung der Prozessunfahigkeit einer Partei
zwingend deren vorherige Anhdrung erfordert. Das Unterlassen dieses zwingenden
rechtsstaatlichen Erfordernisses begriindet die Annahme einer fehlerhaften Rechts-
anwendung im vorgenannten Sinne und damit die Ruckzahlung der Beschwerde-

gebdhr.

Kortbein Sochtig Hermann



