BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 29/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 296 06 302
hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Millner und die Richter

Baumgartner und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmuster-

abteilung | - vom 2. August 2006 aufgehoben.

2. Die Kosten des Loschungsverfahrens in beiden Rechtsziigen
werden gegeneinander aufgehoben.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 5. April 1996 angemeldeten und am
20. Juni 1996 eingetragenen Gebrauchsmusters 296 06 302 mit der Bezeichnung
»Isolierbehalter fir Speisen®.

Im Verlaufe des von der Antragstellerin eingeleiteten Léschungsverfahrens haben
die Beteiligten nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters das Verfah-
ren in der Hauptsache fir erledigt erklart.

Durch Beschluss vom 2. August 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung | die
Kosten des Loschungsverfahrens offensichtlich in entsprechender Anwendung
des 8§91 a Abs. 1 S. 1 ZPO der Antragstellerin auferlegt, und zur Begriindung dar-
auf verwiesen, dass die vor Einleitung des Léschungsverfahrens zur Registerakte

gereichten und nunmehr verteidigten Schutzansprtiche - wie im Zwischenbescheid



der Gebrauchsmusterabteilung vom 8. Februar 2006 dargelegt - Bestand gehabt

hatten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sich
zur Begrundung in erster Linie auf die Entscheidungen des erkennenden Senats in
BPatGE 24,190 und BPatGE 45,21 sttzt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Kosten des
Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie ist der Auffassung, die genannten Entscheidungen des erkennenden Senats

seien auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Im Ubrigen beruft sie sich auf
die Begriindung des angefochtenen Beschlusses.

Die Beschwerde ist zulassig und teilweise begrindet.

Bei Ubereinstimmender Erledigungserklarung erfolgt gemal 8 17 Abs. 4 GebrMG
i.V.m. 891 Abs. 1 S. 1 ZPO eine isolierte Kostenentscheidung unter Berticksich-

tigung des bisherigen Sach- und Rechtsstandes nach billigem Ermessen.



Die von den Beteiligten erdrterten Entscheidungen des erkennenden Senats be-
treffen jeweils besondere Fallkonstellationen. Sofern in diesen Entscheidungen ein
allgemeiner Grundsatz zum Ausdruck kommen sollte, dass der Antragsgegner re-
gelmafig die Kosten zu tragen hat, wenn er einer Erledigungserklarung des An-
tragstellers nach Ablauf der Schutzdauer wahrend des Ldoschungsverfahrens zu-
stimmt, wird diese Rechtssprechung ausdrtcklich aufgegeben.

Eine derartige Rechtsauslegung wirde dem Grundgedanken der Vorschrift des
8§91 a Abs. 1 S. 1 ZPO widersprechen.

Im vorliegenden Fall fihrt eine Wertung des bisherigen Sach- und Rechtsstandes
zu der in der Entscheidungsformel genannten Kostenentscheidung.

Nach Uberzeugung des Senats kann auf Grund des beiderseitigen Vorbringens
der Beteiligten nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die vertei-
digten Schutzanspriche letztlich in dieser Form Bestand gehabt hatten. Dies um-
somehr, als der dem angefochtenen Beschluss zugrundegelegte Zwischenbe-
scheid vom 8. Februar 2006 noch auf der nunmehr aufgegebenen Rechtsauffas-
sung beruhte, dass an den erfinderischen Schritt geringere Anforderungen zu stel-
len seien (BGH GRUR 2006,842 - Demonstrationsschrank).

Die Entscheidung Uber die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18
Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. 8§ 92 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Ent-

scheidung.



Da die Beteiligten fur den Fall der getroffenen Kostenentscheidung ihren entspre-
chenden Antrag zurtickgenommen haben, konnte ohne mindliche Verhandlung

entschieden werden.

Mullner Baumgartner Guth
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