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Markenrecht

Streitgegenstand im Léoschungsverfahren

Jedermann kann beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen Antrag auf
Loschung einer Marke wegen absoluter Schutzunfahigkeit stellen (§ 54 I MarkenG).
Der Loschungsantrag ist ein sog. Popularantrag, der auf dem o6ffentlichen Interesse
an der Loschung ungerechtfertigter, entgegen absoluter Schutzhindernisse
eingetragener Marken beruht. Betroffen sind Marken, die ausschlieBlich aus einer
Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (§ 3 I Nr. 1 MarkenG),
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 I Nr. 2 MarkenG),
die der Ware einen wesentlichen Wert verleihnt (§ 3 I Nr. 3 MarkenG), keine
Unterscheidungskraft haben (§ 8 I Nr. 1 MarkenG) oder aus anderen Grinden des §
8 II Nr. 2 - 10 MarkenG schutzunfahig sind.

Das Problem

Fir das Loschungsantragsverfahren gilt der amtliche Untersuchungsgrundsatz.
Dieser Grundsatz kdnnte dahingehend verstanden werden, dass der Antrag gemaf
§ 54 I MarkenG lediglich als eine Anregung zu einem von Amts wegen
durchzufiihrenden Ldschungsverfahren anzusehen ist. Diese Einschatzung kdnnte
durchaus ihren Grund darin finden, dass das DPMA den Sachverhalt von Amts
wegen ermittelt und an das Vorbringen und die Beweisantrage der Beteiligten nicht
gebunden ist (§§ 59 I, 43 I MarkenG).

Der verfahrensrechtliche Grundsatz

Der Antrag auf Loschung einer Marke wegen eines absoluten Schutzhindernisses
leitet ein sog. kontradiktorisches Verfahren ein (= Verfahren mit gegensatzlichen
Antragen), das grundsatzlich den flur ein solches Verfahren geltenden Regeln
unterworfen ist. Zu diesen Regeln gehdren auch Bestimmungen der
Zivilprozessordnung sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsatze, soweit ihre
Anwendung zur Ausflllung von Licken der markenrechtlichen
Verfahrensvorschriften erforderlich ist und Besonderheiten dieser Verfahrensart ihre
Heranziehung nicht ausschlieBen. Das konkrete, auf einen bestimmten
Léschungsgrund  gestlitzte Ldschungsverlangen ist deshalb mit einem
zivilprozessualen Streitgegenstand hinreichend vergleichbar (BGH, [Beschl.
11.02.2016 I ZB 87/14], GRUR 2016, 500 Rn. 12 = WRP 2016, 592 - Finf-Streifen-
Schuh).

Daraus ergibt sich, dass im Antrag auf Loschung der Marke nicht nur das im Antrag
umschriebene Verfahrensziel angegeben werden muss, sondern auch der
Antragsgrund, aus dem der Antragsteller sein Begehren herleitet. Das DPMA darf in
Anwendung des § 308 ZPO dem Antragsteller nicht etwas zuzusprechen, was er
nicht beantragt hat. Anders gewendet: Das DPMA darf nur Uber die
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Léschungsgriinde entscheiden, die ihm vom Antragsteller unterbreitet worden sind
(BGH, [Urt. 23.09.2015 - I ZR 105/14], Rn. 63 = GRUR 2015, 1214- Goldbaren).

Der im registerrechtlichen Verfahren maBgebliche Untersuchungsgrundsatz (§§ 59
I, 73 1 MarkenG) entfaltet deshalb seine Geltung nur innerhalb des vom
Antragsteller vorgegebenen Verfahrensgegenstands (BGH, [Beschl. 08.11.2016 - X
ZB 1/16] GRUR 2017, 54, Rn. 25 ff. - Ventileinrichtung).

Die Benennung der angegriffenen Marke im L&schungsantrag konkretisiert den
Gegenstand des Rechtsschutzbegehrens (BGHZ aaO, Rn. 27 - Ventileinrichtung).

Die in 8§ 3, 7 und 8 MarkenG angeflihrten L&schungsgriinde bilden sowohl die
rechtlichen als auch die tatsachlichen Grundlagen fir das L&schungsbegehren.
Diese Bestimmungen umschreiben die unterschiedlichen Sachverhalte, aufgrund
deren ein Zeichen schutzunfahig ist.

Die einzelnen Eintragungshindernisse bilden deshalb grundséatzlich selbststandige
Antragsgrinde flir das Ldschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstande
(vgl. BGH aaO Rn. 27 - Ventileinrichtung). Das gilt nicht nur fir die in § 8 II Nr. 1
bis 10 MarkenG geregelten Eintragungshindernisse (vgl. BGH, [Beschl. 11.02.2016 - |
ZB 87/14], Rn. 9, GRUR 2016, 500 - Funf-Streifen-Schuh), sondern auch fir die in § 3
II Nr. 1 bis 3 MarkenG angeflihrten Schutzhindernisse. Auch die in § 3 II MarkenG
vorgesehenen Schutzhindernisse bilden keinen einheitlichen Tatsachenkomplex,
sondern spezifische, voneinander verselbststdandigte Lebenssachverhalte, obwohl
sie samtlich an die Form der Ware anknipfen und das Ubereinstimmende Ziel
verfolgen, wesentliche Eigenschaften der Ware, die sich in ihrer Form
widerspiegeln, flr alle Wirtschaftsteilnehmer freizuhalten (EuGH, [Urt. 18.09.2014 -
C-205/13] Rn. 27, GRUR 2014, 109 - Hauck/Stokke).

Es gilt also der Grundsatz: Der Streitgegenstand wird auch im Léschungsverfahren
erst durch einen bestimmten Ldschungsantrag unter Benennung des
Léschungsgrundes prazisiert. Die einzelnen Eintragungshindernisse bilden
grundsatzlich selbstéandige Antragsgriinde fur das Ldschungsbegehren und damit
eigene Streitgegenstande. Dass ein zuldssiger Léschungsantrag die Angabe eines
konkreten Léschungsgrundes voraussetzt, folgt aus einer entsprechenden
Anwendung von § 253 II Nr. 2 ZPO, wonach die Klageschrift neben dem Antrag die
bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs
enthalten muss. § 253 II Nr. 2 ZPO ist auf das Loschungsverfahren entsprechend
anwendbar (BGH aaO, Rn. 11f. und 28 - FlUnf-Streifen-Schuh).

Nachtrégliche Anderungen und Erweiterungen des Léschungsbegehrens

Die Feststellungen zum Streitgegenstand implizieren zugleich die Frage nach den
Moglichkeiten, ob Antragsgriinde noch nachtraglich benannt, geandert und/oder
erweitert werden kénnen. Es steht die Frage im Raum, ob es mdglich ist, sich mit
entsprechender Begrindung noch nachtraglich auf andere oder zusatzliche
Schutzhindernisse zu berufen und/oder ob ein solches Vorbringen verspatet sein
kann.

Da das Markengesetz keine Vorschriften fiir den Fall der Anderung und Erweiterung
eines Léschungsbegehrens im Verfahren vor dem DPMA enthalt, kann § 263 ZPO
entsprechend angewendet werden. Danach ist eine Anderung oder Erweiterung des
Léschungsbegehrens zuldssig, wenn dies vom DPMA fiir sachdienlich erachtet wird
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oder der Markeninhaber einwilligt (BGH, [Beschl. 18. 10. 2018 - I ZB 105/16] Rn.
23, GRUR 2018, 404 - quadratische Tafelschokoladenverpackung). Die
Entscheidung ist unanfechtbar (§ 268 ZPO). Die Vorschrift erfasst auch den Fall,
dass sich das Gericht mit der Frage der Zulassigkeit des neuen Begehrens befasst
hat, ohne die Sachdienlichkeit zu priifen (vgl. BGH aaO, Rn. 9 - Ventileinrichtung).

Grundsatzlich sind Antrage sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der
Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklarung abgeben
kann, vor der mindlichen Verhandlung durch vorbereitende Schriftsdtze so zeitig
mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einholen kann (§
282 II ZPO). Bezlglich dieser Regelung ist jedoch zu berlicksichtigen, dass sie in
erster Linie auf den Anwaltsprozess bezogen ist, in dem die mindliche Verhandlung
durch Schriftsatze vorzubereiten ist. Da flir den L&schungsantrag und auch im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht kein Anwaltszwang besteht,
kommt eine Anwendung des § 282 II ZPO nur in Betracht, wenn den Parteien durch
richterliche Anordnung aufgegeben worden ist, die mindliche Verhandlung durch
Schriftsatze oder zu Protokoll der Geschéftsstelle abzugebende Erklarungen gemaB
§129 II ZPO vorzubereiten (BVerfG NJW 1993, 1319).

Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel werden im Beschwerdeverfahren - das
Rechtsmittel gegen die Entscheidung des DPMA - ausdriicklich zugelassen (§ 571 II
S. 1 ZPO). Die Zulassigkeit der Erweiterung des Léschungsbegehrens im
Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO (BGH
aa0, Rn. 37 f., - Ventileinrichtung). Die fir das Berufungsverfahren geltende
Vorschrift des § 533 ZPO findet auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht
keine Anwendung, weil es sich bei dem Beschwerdeverfahren um eine umfassende
Tatsacheninstanz handelt (Knoll in Strébele/Hacker MarkenG, 11. A., § 82 Rn. 24).
Eine Erweiterung des Lodschungsantrags ist deshalb auch noch in der
Beschwerdeinstanz zulassig, wenn der Markeninhaber einwilligt oder das Gericht sie
far sachdienlich halt.

Der Erweiterung des Streitgegenstands steht auch nicht entgegen, dass sie erst
nach der fir die Einlegung der Beschwerde in § 66 Abs. 2 MarkenG vorgesehenen
Frist erfolgt. Nach den flir den Zivilprozess geltenden Regeln ist es jedenfalls
statthaft, ein zuldssiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz
verfolgten Begehrens zu verbinden (BGH aaO Rn. 29,- quadratische
Tafelschokoladenverpackung).
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