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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:040718B26Wpat531.16.0



hat der 26.

betreffend die Marke 30 2012 052 376

Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

4. Juli 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter
Jacobi und Schdédel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 34 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Juni 2015 wird

aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 30 2012 057 959 wird als

unzul&ssig verworfen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weil3)

ist am 4. Oktober 2012 angemeldet und am 18. April 2013 unter der Num-

mer 30 2012

052 376 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

gefuhrte Register fur Waren der Klassen 3 und 34 eingetragen worden.



Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. Mai 2013 verdéffentlicht worden ist,

hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke

White Smoke

die am 8. November 2012 angemeldet und am 19. Februar 2013 unter der Num-
mer 30 2012 057 959 in das beim DPMA gefiihrte Register fur Waren der Klas-

sen 5, 11 und 34 eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 18. Juni 2015 hat die Markenstelle fir Klasse 34 des DPMA
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gemaflR 8843 Abs.2, 9 Abs.1 Nr.2
MarkenG bejaht und die Loschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Be-
grindung hat sie ausgefiihrt, bei hochgradiger Ahnlichkeit der Vergleichswaren
hielten die Kollisionsmarken den erforderlichen Abstand wegen Identitat der Wort-

bestandteile nicht ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit
der Begriindung, dass der Widerspruch bereits mit Schriftsatz vom 8. Januar 2014

zurickgenommen worden sei.

Sie beantragt sinngemas,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 34 des DPMA vom
18. Juni 2015 aufzuheben und den Widerspruch aus der
Marke 30 2012 057 959 zuriickzuweisen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert. Sie ist
ausweislich des Handelsregisters des Amtsgerichts Wuppertal (HRB 24303) seit
dem 19. Februar 2016 gemal3 § 394 Abs. 1 FamFG wegen Vermogenslosigkeit
von Amts wegen gelodscht.



Der Schriftsatz vom 8. Januar 2014 mit der Ricknahmeerklarung hatte sich auf
den ebenfalls erhobenen, unzuldssigen Widerspruch aus dem gleich lautenden
Unternehmenskennzeichen, nicht aber auf den beschwerdegegenstandlichen Wi-
derspruch aus der Wortmarke 30 2012 057 959 bezogen, worauf der Senat die
Beteiligten mit Schreiben vom 9. Juni 2016 hingewiesen hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemal’ 88 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulassig
und begrindet.

1. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke seit dem 19. Februar 2016 ge-
maf 8 394 Abs. 1 FamFG wegen Vermogenslosigkeit von Amts wegen aus dem
Handelsregister geldscht wurde, ist ohne Einfluss auf die Rechts- und Parteiféahig-
keit der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren.

a) Die Loschung der Widersprechenden hatte namlich nur dann den Verlust
der Rechts- und Parteifahigkeit der Gesellschaft zur Folge, wenn kein verwertba-
res Vermbgen mehr vorhanden ware (vgl. BGH NJW 2015, 2424 Rdnr. 19) oder

keine Abwicklungsmaflinahmen mehr durchgefuhrt werden muassten.

b) Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Denn eine solche Ab-
wicklungsmal3nahme ist in Passivprozessen auch die Wahrnehmung der Rechts-
stellung eines Verfahrensbeteiligten (BPatG 26 W (pat) 13/10 — EVONIC;
33 W (pat) 264/98 — copal/ICOPAL). Ferner existiert nach wie vor die fur die Wi-
dersprechende registrierte Marke ,White Smoke” (30 2012 057 969) als vermo-
genswertes Recht. Die Verteidigung des Widerspruchsrechts aus dieser Marke im

anhangigen Beschwerdeverfahren ist eine sonstige Abwicklungsmaflinahme. Des-



halb ist die Widersprechende ungeachtet ihrer Loschung nach wie vor rechts- und
parteifahig.

2. Der Widerspruch ist unzulassig, weil er nicht auf eine Marke mit alterem

Zeitrang gestutzt wird.

a) Nach 88 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr.1 MarkenG kann von dem Inhaber einer
Marke mit alterem Zeitrang gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erho-
ben werden, der darauf gestiutzt wird, dass die Marke wegen einer angemeldeten
oder eingetragenen Marke mit alterem Zeitrang nach 8§ 9 MarkenG geldscht wer-

den kann.

Nach 8 6 Abs. 2 MarkenG ist fur die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten
oder eingetragenen Marken der Anmeldetag (8 33 Abs. 1 MarkenG) oder, falls
eine Prioritat nach 8 34 MarkenG oder nach § 35 MarkenG in Anspruch genom-

men wird, ein (friherer) Prioritatstag mal3geblich.

b) Die Widerspruchsmarke, die keine Prioritat nach 88 34, 35 MarkenG in An-
spruch nimmt, ist am 8. November 2012, also tber einen Monat nach der Anmel-
dung der angegriffenen Marke, die am 4. Oktober 2012 erfolgt ist, angemeldet
worden. Sie verfugt also nicht Uber einen &lteren Zeitrang, was aber Vorausset-
zung fur eine Loschung wegen Verwechslungsgefahr nach 88 43 Abs. 2, 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG ist. Der Tag der Eintragung, die bei der Widerspruchsmarke am
19. Februar 2013, also vor der erst am 18. April 2013 registrierten angegriffenen
Marke erfolgt ist, spielt keine Rolle, weil die Prioritat der Registermarke vor dem
Recht selbst entsteht (vgl. Kur/v. Bomhard/Albrecht/Weiler, Markenrecht, 1. Aufl.,
8 6 MarkenG Rdnr. 11).

3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr war nach 8 71 Abs. 3 MarkenG
aus Grunden der Billigkeit anzuordnen, weil die Markenstelle bei ihrer

Beschlussfassung eindeutige gesetzliche Vorschriften unbeachtet gelassen hat



(BPatG GRUR-RR 2008, 261 - Markenumschreibung; 24 W (pat) 530/11 -
Goldeneye PERMANENT SYSTEM) und nicht ausgeschlossen werden kann, dass

die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden ware.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieBende 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,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfah-
rens ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit

des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraBe 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Kortge Jacobi Schdodel

pro



