35 W (pat) 16/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenauferlegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 29. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Mullner sowie die

Richter Baumgartner und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird auf Kosten des Beschwerdefiihrers zuriick-

gewiesen.

Grinde

Der Loéschungsantragsgegner und Beschwerdefiihrer (im Folgenden: Beschwer-
defuhrer) war Inhaber des am 12. Juli 2007 in das Gebrauchsmusterregister ein-
getragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der

Bezeichnung ,,...".

Die Lo6schungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Be-
schwerdegegnerin) hat mit Schriftsatz vom 1. November 2007 Ldéschungsantrag
gestellt mit der Begrindung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
zum einen dem Gebrauchsmusterschutz nicht zuganglich und zum anderen nicht
neu sei. Der Beschwerdegegner hat dem ihm am 30. November 2007 zugestellten
Ldoschungsantrag am 20. Dezember 2007 widersprochen. Nachdem der Be-
schwerdefiihrer einem weiteren das Streitgebrauchsmuster betreffenden LO-
schungsantrag vom 18. Februar 2008, der ihm am 14. Marz 2008 zugestellt wor-

den ist, nicht widersprochen hat, ist das Streitgebrauchsmuster gel6scht worden.



Die Beteiligten sind daraufhin Ubereinstimmend davon ausgegangen, dass das
vorliegende Loéschungsverfahren erledigt ist. Sie streiten nunmehr nur noch Gber

die Hohe des Gegenstandswerts und die erstattungsfahigen Kosten.

Mit Beschluss vom 5. Marz 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung| dem Be-
schwerdefiihrer die Kosten des Verfahrens mit der Begrindung auferlegt, dass er
sich in die Rolle der unterlegenen Partei begeben habe, in dem er im Parallelver-
fahren keinen Widerspruch eingelegt und damit freiwillig von der Durchflhrung ei-

nes Léschungsverfahrens Abstand genommen habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der der Beschwerdefiih-
rer die vollstindige Kostenauferlegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Er
tragt vor, dass er keinen Anlass zur Stellung des vorliegenden Loschungsantrags
gegeben habe. Er sei vor Einleitung des Ldschungsverfahrens vom Beschwerde-
gegner nicht abgemahnt worden. Insbesondere habe der Beschwerdegegner kei-
nen Stand der Technik genannt, aufgrund dessen er den Léschungsantrag fur be-
grundet erachte. Auch der Léschungsantrag selbst sei nur mit untauglichen Mate-
rialien begrindet gewesen. Der Beschwerdefiihrer habe nach Kenntnisnahme des
dem parallelen Loéschungsantrag beigeflgten alteren Gebrauchsmusters dem dor-
tigen Loschungsantrag nicht widersprochen.

Der Beschwerdefuhrer beantragt sinngemals,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 5. Marz 2009 aufzuheben und dem
Beschwerdegegner die Kosten des Loschungsverfahrens aufzu-

erlegen.

Der Beschwerdegegner hat keine Abtrag gestellt. Er ist der Auffassung, dass er
den Beschwerdefuhrer mit Schreiben vom 30. Oktober 2007 abgemahnt habe.



Stand der Technik habe im vorliegenden Fall nicht benannt werden miissen, da

die fehlende Schutzfahigkeit offensichtlich gewesen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Gebrauchsmuster-
abteilung | hat dem Beschwerdefuihrer die Kosten des L&schungsverfahrens im
Ergebnis zu Recht auferlegt, da vorliegend die Voraussetzungen des 8 93 ZPO
nicht gegeben sind.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung | ist zutreffend davon ausgegangen, dass
das Verhalten der Beteiligten im vorliegenden Verfahren als utbereinstimmende
Erklarung zu werten ist, dass das Léschungsverfahren in der Hauptsache erledigt
ist. Der Beschwerdegegner hat nach der Léschung des Streitgebrauchsmusters im
parallelen Ldschungsverfahren L6 ... mit Schriftsatz vom 9. Mai 2008 aus-
dricklich erklart, dass damit das vorliegende Léschungsverfahren erledigt ist. Der
Beschwerdefuhrer ist dem nicht entgegen getreten, vielmehr haben die Beteiligten
nur noch um Kostenfragen gestritten. Dies ist daher als Erledigterklarung i. S. v.
8§ 91a ZPO zu werten (vgl. auch Buhring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 16, Rn. 35,
36). Danach ware durch die Gebrauchsmusterabteilung gem. 88 17 Abs. 4
GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91a ZPO unter Bertcksichtigung der bisherigen Sach-
und Rechtslage eine Kostenentscheidung nach billigem Ermessen zu treffen ge-

wesen.

Die angegriffene Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung erweist sich inso-
weit zwar als fehlerhaft, als die Kostenentscheidung unter Anwendung des § 91
Abs. 1 ZPO ergangen ist, wobei der Nichtwiderspruch im L&schungsverfahren

LS I... als Unterliegen im vorliegenden Loschungsverfahren gewertet wurde.



Dem kann nicht gefolgt werden, auch wenn die Entscheidung im Ergebnis zutref-
fend ist. Fur die nach § 91la ZPO zu treffende Entscheidung ist maRgebliche
Grundlage der vorliegende Streitstoff. Auf seiner Basis sind in einer summarischen
Prufung die Erfolgsaussichten des Loschungsantrags festzustellen (vgl. Tho-
mas/Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, § 91a Rn. 46a). Es kommt insoweit nur darauf
an, wer danach bei Durchfihrung des Verfahrens voraussichtlich unterlegen wére,
unabhangig vom aullerprozessualen Verhalten des Antragsgegners. Nach der
summarischen Prifung finden die allgemeinen Grundgedanken des Kostenrechts

Anwendung (vgl. Thomas/Putzo a. a. O., Rn. 48).

Danach ergibt sich fir die vorliegend zu treffende Kostenentscheidung Folgendes:

1.1. Der Beschwerdefuihrer ware im Loéschungsverfahren voraussichtlich unterle-
gen, da der Gegenstand des Gebrauchsmusters offensichtlich nicht schutzfahig
gemal 88 1 bis 3 GebrMG war. Dem allgemein in den Anspriichen 1, 2, 4, 5 und 6
beanspruchten Behaltnis stand, wie der Beschwerdegegner zutreffend im L6-
schungsantrag formuliert hat, jede bekannte und selbstverstandlich automaten-
taugliche Zigarettenschachtel neuheitsschadlich entgegen. Die Anpassung der
Maf3e an den Inhalt des Behéltnisses gemald Anspruch 3 kann nicht als auf einem
erfinderischen Schritt beruhend angesehen werden. Daher sind im Rahmen der
Entscheidung nach §9la Abs.1 ZPO zu treffenden Entscheidung dem Be-

schwerdefiihrer grundsatzlich die Kosten des Loschungsverfahrens aufzuerlegen.

1.2. Der vorliegende Fall bietet keine Veranlassung, durch Anwendung des in

8 93 ZPO geregelten Rechtsgedankens von diesem Grundsatz abzuweichen.

Um 8 93 ZPO im Gebrauchsmusterléschungsverfahren entsprechend anwenden
zu konnen, muissen zwei Bedingungen erflullt sein, namlich a) dass der
Gebrauchsmusterinhaber den gegen ihn gemafd 88 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nrn. 1
oder 3 GebrMG geltend gemachten Loschungsanspruch sofort anerkennt und b)



dass er keine Veranlassung zur Einreichung des Léschungsantrags gegeben hat
(Blhring, a. a. O., § 17, Rn. 60).

Der Beschwerdeftihrer hat vorliegend dem Léschungsantrag widersprochen, was
nach standiger Rechtsprechung einem Anerkenntnis regelméRig den Sofortcha-
rakter nimmt (Buhring a. a. O. 8 17 Rn. 66 m. w. N.). Ein Ausnahmefall, wonach
nach einem Widerspruch ein Anerkenntnis unter Umstanden noch sofort sein
kann, wenn eine Antragsanderung erfolgt und sich der Gebrauchsmusterinhaber
dem neuen Loéschungsgrund etwa durch Ricknahme des Widerspruchs sofort
unterwirft, ist vorliegend nicht gegeben (Buhring a. a. O. 8 17 Rn. 64). Es kann
auch dahinstehen, ob nach einem gegen einen offensichtlich unbegriindeten oder
unsubstantiierten Loschungsantrag nur zur Vermeidung der Rechtsfolgen des § 17
Abs. 1 S. 2 GebrMG erfolgten Widerspruch ein Anerkenntnis noch sofort sein
kénnte, wenn es erfolgt, nachdem Material nachgeschoben wird, dass diese Méan-

gel behebt. Denn ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben, siehe oben 1.1..

Da es bereits an einem sofortigen Anerkenntnis fehlt, kommt es nicht mehr darauf
an, ob das Schreiben des Beschwerdegegners vom 30. Oktober 2007 eine ausrei-
chende Loéschungsaufforderung darstellt. Denn dies wére nur bei der Prifung der
zweiten Voraussetzung relevant, ob der Beschwerdeflihrer Anlass flr die Einlei-

tung eines Loschungsverfahrens gegeben hat.

1.3. Billigkeitsgrinde i. S. v. 8 84 Abs. 2 S. 2 PatG, die ein Abweichen von den
Kostengrundsatzen der Zivilprozessordnung erfordern wirden, sind vorliegend

nicht gegeben.

Daher bleibt es bei der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochenen

Kostenauferlegung auf den Beschwerdefthrer.

2. Da die vorliegende Entscheidung einen Beschluss des Deutschen Patent-

und Markenamts betrifft, der in einem Gebrauchsmusterléschungsverfahren er-



gangen ist, ist gem. 8§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG uber die Kosten zu entscheiden,
die der Beschwerdefuhrer als Unterlegener gem. 8884 Abs. 2 S. 2 PatG, 91
Abs. 1 ZPO zu tragen hat. Eine andere Entscheidung aus Billigkeitsgriinden ist
nicht veranlasst.

Mullner Baumgartner Eisenrauch

pro



