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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:310823B28Wpat12.23.0



betreffend die Marke 30 2021 001 548

(hier: Aussetzung des Widerspruchsverfahrens)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sit-
zung vom 31. August 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Uhlmann und Berner beschlossen:
I. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird als unzuléssig verworfen.
Il. Die Antrage, der Widersprechenden zu 2) die Kosten des Beschwerde-

verfahrens aufzuerlegen sowie die Riickzahlung der Beschwerdegebihr

anzuordnen, werden zurickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Bildmarke DE 30 2021 001 548 A haben die Wi-

dersprechende zu 1) am 25. November 2021 aus ihrer international registrierten und



auf das Gebiet der EU schutzerstreckten Bildmarke IR 1 512 391 A und die
Widersprechende zu 2) am 29. Dezember 2021 aus ihrer Unions-Bildmarke EM 006

902 639 A vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Widerspruch
erhoben. Wéahrend des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA wurde die ange-
griffene Marke auf die X ... Ltd. Ubertragen. Diese hat mit Schriftsatz vom 8. No-
vember 2022 wahrend des Amtsverfahrens mitgeteilt, dass sie als Rechtsnachfol-
gerin in das Widerspruchsverfahren eintrete und dieses Ubernehme. Die Marken-
stelle fur Klasse 12 des DPMA hat mit Beschluss vom 16. November 2022 das Wi-
derspruchsverfahren gegen die angegriffene Marke aus den Widerspruchsmarken
IR 1512 391 und EM 006 902 639 bis zum Abschluss des mit Antrag vom 2. Sep-
tember 2022 gegen die angegriffene Marke eingeleiteten Nichtigkeitsverfahrens
ausgesetzt. Zur Begriindung ist im Wesentlichen ausgefiihrt, dass im Regelfall das
Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren vorrangig zu bearbeiten und eine Aussetzung
in solchen Fallen regelmafig sachdienlich im Sinne des § 32 MarkenV sei. Denn
sofern das anhangige Nichtigkeitsverfahren Erfolg habe, werde dem Widerspruch

mangels angegriffener Marke die Grundlage entzogen.
Hiergegen richtet sich die von der Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kolle-
gen fur die X ... Ltd. als damalige Markeninhaberin eingelegte Beschwerde, mit der

sie sinngemal beantragt

e den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 12 des DPMA vom 16. November
2022 aufzuheben;

e den Widerspruch aus der Unionsmarke 006 902 639 zurtickzuweisen;

e der Widersprechenden aus der Unionsmarke 006 902 639 die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen,;



e die Beschwerdegeblhr zurlickzuerstatten;

¢ hilfsweise die Anberaumung eines Termins zur mindlichen Verhandlung.

Zur Begrindung der Beschwerde wird im Wesentlichen auf das bisherige schrift-
satzliche Vorbringen im Amtsverfahren verwiesen. Dort wurde insbesondere vorge-
tragen, dass es sich bei dem im DPMA anhangigen Nichtigkeitsverfahren um den
identischen Fall mit identischen Parteien und identischen Marken handele, so dass
nicht das Widerspruchsverfahren, sondern das Nichtigkeitsverfahren auszusetzen
sei. Im Hinblick auf den Widerspruch aus der Unionsmarke 006 902 639 habe die
Widersprechende zu 2) auf die wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung kei-
nerlei Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke dargelegt bzw.
keinerlei Benutzungsunterlagen vorgelegt, so dass der Widerspruch schon aus die-

sem Grund zuriickzuweisen und sofort Beschluss zu fassen sei.

Mit Schreiben vom 16. Marz 2023 hat der Senat den Beschwerdeflhrervertreter
darauf hingewiesen, dass die Einreichung einer Inlandsvertretervollmacht fir die in
Z ... ansassige Beschwerdeflhrerin erforderlich und die Beschwerde ohne Vorlage
einer wirksamen Inlandsvertretervollmacht von einem vollmachtlosen Vertreter und
damit nicht rechtswirksam erhoben worden sei. Gegenstand des Beschwerdever-
fahrens sei im Ubrigen ein Aussetzungsbeschluss der Markenstelle. Vor diesem
Hintergrund dirften die Sachantrage betreffend die Erfolgsaussichten des Wider-

spruchs aus der Unionsmarke 006 902 639 ins Leere gehen.

Mit per Telefax am 14. April 2023 im BPatG eingegangenen handschriftlichen An-
merkungen auf dem vorgenannten Hinweis des Senats vom 16. Méarz 2023 hat Herr
Rechtsanwalt A ... zum Erfordernis der Vorlage einer Inlandsvertretervollmacht
handschriftlich angemerkt: ,wird noch per beA eingereicht/geschickt, auch wenn ich
das als Schikane betrachte” und eine Unterschrift angefugt. Mit Schriftsatz vom 24.

April 2023, im Original im Bundespatentgericht eingegangen am 28. April 2023, hat



die Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kollegen eine Vollmacht vom 27. Sep-
tember 2022 eingereicht. In der Unterschriftsleiste ist als Unterschreibender ,C ...
CEO, X ... LTD" angefuhrt. Mit weiterem gerichtlichem Schreiben vom 8. Mai 2023
wurde der Beschwerdeflihrervertreter darauf hingewiesen, bis 15. Juni 2023 eine
neue, im Original unterschriebene Vollmacht einzureichen, da es sich bei der Un-
terschrift der eingereichten Vollmacht augenscheinlich um eine einkopierte Unter-

schrift handele.

Nach Anderung der Firmenbezeichnung der Markeninhaberin von X ... Ltd.“ in Y
... Ltd.” hat die Rechts- und Patentanwaltskanzlei Y ... & Kollegen mit Schriftsatz
vom 14. Juli 2023 — auch unter Bezugnahme auf das gerichtliche Schreiben vom 8.
Mai 2023 - unter anderem ausgefihrt, dass das Beschwerdeverfahren mit der
neuen Firmenbezeichnung der Markeninhaberin fortgefuihrt und weiterer Aufwand
beziglich der Vollmacht nicht mehr betrieben werde. Dem vorgenannten Schriftsatz
vom 14. Juli 2023 ist eine per Post eingereichte Vollmacht vom 12. Juli 2023 beige-
fugt, in der in der Unterschriftsleiste als Unterschreibender ,C ... CEO, Y ... Ltd.”

angefuhrt wird.

Die Beschwerdegegnerinnen haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die gemal § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde gegen den Beschluss
des DPMA vom 16. November 2022 lber die Aussetzung des Widerspruchsverfah-
rens gegen die angegriffene Marke 30 2021 001 548 ist unzulassig, da trotz Auffor-
derung versaumt wurde, eine erforderliche und wirksame Inlandsvertretervollmacht

gemal 8§ 96 Abs. 1 MarkenG vorzulegen.



Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist prozessuale Voraussetzung fir die Teil-
nahme an einem markenrechtlichen Verfahren. Die Nichtbestellung begriindet ein

Verfahrenshindernis.

Nach § 96 Abs. 1 MarkenG ben¢tigt jeder, der an einem im Markengesetz geregel-
ten Verfahren vor dem Bundespatentgericht teilnimmt, einen Inlandsvertreter, so-
fern er im Inland weder einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat. Fur
die bloRe Einlegung der Beschwerde ist der Inlandsvertreter nicht erforderlich, al-
lerdings dann, wenn sich hieraus ein Verfahren ergibt, weil z. B. dem Antrag nicht
ohne Weiteres entsprochen werden kann. Die Bestellung des Inlandsvertreters er-
folgt regelmafig durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht (Knoll in Strébele/Ha-
cker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, 8 96 Rn. 18). Eine Sachentscheidung kann
erst ergehen, wenn diese vorliegt. Der Mangel des fehlenden Inlandsvertreters des
Rechtsmittelfiihrers fuhrt zur Unzulassigkeit des Rechtsmittels (BPatG, Beschluss
vom 08.10.2014, 29 W (pat) 542/12; Beschluss vom 12.04.2023, 29 W (pat) 1/23 —
Trusted Handwork; Beschluss vom 17.10.2022, 29 W (pat) 514/19 — Crazypatterns;
Knoll in Strobele/Hacker/Thiering, a. a. O., 8 96 Rn. 33).

Die in Z ... ansassige Markeninhaberin und Beschwerdefihrerin hat das Verfahren
als neue Markeninhaberin nach 8§ 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG Ubernommen. Dass

sie eine Niederlassung im Inland hat, ist weder dargelegt noch ersichtlich.

Der Beschwerdefuhrervertreter hat mit Schriftsatz vom 24. April 2023 fur die Be-
schwerdefihrerin unter ihrer damaligen Firmenbezeichnung X ... Ltd.“ und mit
Schriftsatz vom 14. Juli 2023 fur die umfirmierte Beschwerdefuhrerin )Y ... Ltd.” eine
Vollmacht von Herrn C ... eingereicht, allerdings jeweils mit einer offensichtlich ein-
kopierten Unterschrift. Dies entspricht nicht dem Erfordernis einer schriftlichen Voll-
macht. Eine Original-Unterschrift einer Vollmacht fur die Beschwerdeflihrerin wurde
bis zum Entscheidungszeitpunkt trotz Aufforderung vom 8. Mai 2023 nicht einge-
reicht. Vielmehr hat der Beschwerdeflhrervertreter auf die vorgenannte Aufforde-

rung des Senats vom 8. Mai 2023 mit Schriftsatz vom 14. Juli 2023 abermals eine



Vollmacht mit einer einkopierten Unterschrift eingereicht. Anhaltspunkte fir eine
Heilung nach den Grundsétzen des 8 89 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1
MarkenG fur eine mundliche Erteilung der Vollmacht oder fur eine Heilung des Voll-
machtmangels durch nachtragliche Genehmigung liegen nicht vor, so dass von ei-
ner fehlenden Bestellung eines Inlandsvertreters auszugehen ist und somit ein Ver-

fahrenshindernis vorliegt.

2. Uber die vom Beschwerdefiihrervertreter gestellten Sachantrage betreffend das
Widerspruchsverfahren ist — unabhangig von der Frage ihrer Wirksamkeit mangels
wirksamer Inlandsvertreter-Vollmacht — wegen der Unzul&ssigkeit der Beschwerde
nicht mehr zu entscheiden. Selbst bei Zulassigkeit der Beschwerde betréafen sie
nicht den Verfahrensgegenstand, namlich die Prifung des vom DPMA am 16. No-

vember 2022 getroffenen Aussetzungsbeschlusses, und gingen daher ins Leere.

3. Fur eine Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gem. 8 71 Abs. 3

MarkenG bestand keine Veranlassung.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuihr ist gemaR § 71 Abs. 3 MarkenG anzuord-
nen, wenn die Einbehaltung der Gebuhr unter Bertcksichtigung aller Umstande des
Einzelfalles und bei Abwagung der Interessen des Beschwerdefiihrers einerseits
und der Staatskasse andererseits unbillig wéare. Es missen besondere Umstande
vorliegen, die dazu fuhren, dass der Beschwerdefiihrer durch ein verfahrensfehler-
haftes und unzweckmafiges Verhalten oder durch eine vollig unvertretbare Rechts-
anwendung des DPMA zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerech-
ter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hatte vermieden werden kon-
nen (BPatGE 50, 54, 60 — Markenumschreibung; BPatG, Beschluss vom
24.09.2018, 26 W (pat) 534/17 — YogiMerino/yogiMerino).



Diese Voraussetzungen sind vorliegend weder ersichtlich noch entsprechende An-
haltspunkte hierzu vorgetragen, zumal die Beschwerde mangels Zulassigkeit kei-

nen Erfolg hat.

4. Fur die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass;
Billigkeitsgriinde fir eine Kostenauferlegung liegen nicht vor (8 71 Abs. 1 Mar-
kenG).

5. Der Beschluss, durch den eine Beschwerde als unzulassig verworfen wird, kann

gem. 8 70 Abs. 2 MarkenG ohne mindliche Verhandlung ergehen.

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 geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdrtcklich 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hacker Uhlmann Berner



