BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 004 193.1
(Erstattung der Beschwerdegebuihr)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 15. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgéartner sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die Antragstellerin hatte am 31. Juli 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) die vollumfangliche Loschung des am 14. Marz 2006 angemeldeten und
zu Gunsten des Antragsgegners am 8. Juni 2006 eingetragenen Gebrauchs-
musters 20 2006 004 193.1 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung ,Adap-
terplatte fir einen Vakuumsauger beantragt. Der Antragsgegner hatte dem Lo6-
schungsantrag widersprochen. Im Anschluss an die am 11. Januar 2011 vor der
Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA durchgefiuihrten mindliche Verhandlung
war das Streitgebrauchsmuster durch Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung
im Umfang neuer Schutzanspriiche 1 bis 4 eines Hilfsantrags 2, den der Antrags-
gegner in der mundlichen Verhandlung gestellt hatte, aufrechterhalten worden. Die
schriftiche Fassung des Beschlusses, die vom 1. Februar 2011 stammt, enthalt
allerdings nur Ausfihrungen zur Zulassigkeit der neuen Schutzanspriiche, wah-
rend zur Schutzfahigkeit des neuen Gegenstandes keine Begrindung gegeben

wurde.



Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 1. Marz 2011 in zuléssiger
Weise Beschwerde eingelegt und hierzu die tarifméfRige Gebuhr in Hohe von
500,-- € entrichtet.

Mit Eingabe vom 14. Juni 2011 hat die Antragstellerin die Beschwerde zurlickge-
nommen und erklart, dass sich die Beteiligten auRergerichtlich geeinigt hatten. Der

Antragsgegner hat diese Einigung durch Eingabe vom 20. Juni 2011 bestatigt.

Die Antragstellerin hat mit dem Hinweis darauf, dass die Begriindung des ange-
fochtenen Beschlusses offensichtlich unvollstandig gewesen sei, die Rickzahlung
der Beschwerdegebiuhr beantragt. Die Beschwerde sei gerechtfertigt gewesen, da
nach der Entscheidung vollig unklar geblieben sei, aufgrund welcher tragenden
Erwagungen die Gebrauchsmusterabteilung den neuen Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters fiir neu und auf einem erfinderischen Schritt beruhend erachtete
habe.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr ist zulassig. Ihm steht insbe-
sondere nicht im Wege, dass die Antragstellerin ihre Beschwerde zuriickgenom-
men hat (vgl. 8§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 4 PatG).

Der Erstattungsantrag ist auch begrindet.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist gemaR 8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
I. V. m. 8 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, da dies der Billigkeit entspricht. Die Antrag-
stellerin hat mit ihrem Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebihr zu Recht be-
mangelt, dass der angefochtene Beschluss einen schweren Verfahrensfehler auf-
gewiesen habe. In der Rechtsprechung des Bundespatengerichts ist anerkannt,

dass ein Verstol3 gegen die Begrundungspflicht grundsatzlich die Erstattung der



Beschwerdegebihr zur Folge hat (vgl. Beschluss vom 2. August 2007
- Az. 21 W (pat) 15/05 - ,Rontgendiagnostikeinrichtung”, veréffentlicht im Internet
bei JURIS® Das Rechtsportal; vgl. auch Kubis in Fitzner/Bodewig/Lutz, PatR-
Komm, PatG § 80 Rn. 50). Ein solcher Fall liegt hier vor.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat ihre Begriindungspflicht verletzt, indem sie mit
ihrem Beschluss vom 1. Februar 2011 die neuen Schutzanspriiche 1 bis 4 gemal
dem Hilfsantrag 2 des Antragsgegners an die Stelle der eingetragenen Schutzan-
spruche gesetzt hat, ohne hierfiir der Antragstellerin - die die vollumfangliche L6-
schung des Streitgebrauchsmusters begehrte - eine Begrindung fur die Schutzfa-
higkeit des neuen Gebrauchsmustergegenstandes zu liefern. Auch das Protokoll
zu der am 11. Januar 2011 vor der Gebrauchsmusterabteilung | des DPMA durch-
gefuhrten mindlichen Verhandlung enthélt keinen Hinweis, dass zumindest dort
die Schutzfahigkeit des neuen Gebrauchsmustergegenstandes erortert worden
sein konnte. Die Unterlagen, die dem erkennenden Senat vorliegen, lassen zudem
vermuten, dass der Beschluss in der Fassung, in der er (letztlich doch) unter-
zeichnet worden war, nur Entwurfscharakter gehabt hatte. Der in den Akten ent-
haltene Beschluss weist an der einschlagigen Stelle statt einer Begriindung
- offensichtlich als ,Platzhalter” - eine Linie aus 20 Punkten auf, die aber nach
Zeichnung des Beschlusses gestrichen wurde, ohne dass zuvor die noch fehlende

Begriindung an deren Stelle eingefligt worden ware.

Da der vorliegende Begrindungsmangel schwerwiegend war, bestand fir die An-
tragstellerin auch Veranlassung zur Beschwerdeeinlegung; wegen des Fehlens



der Begrindung war namlich nicht auszuschlieRen gewesen, dass eine Fehlent-

scheidung vorlag (vgl. Busse/Engels, 7. Aufl., PatG § 80 Rn. 93).

Baumgartner Bayer Eisenrauch
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