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betreffend das Gebrauchsmuster 200 04 184
hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 10. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Millner sowie

der Richter Dr. Jordan und Dr. Egerer

beschlossen:

Die Kosten des Loschungsverfahrens in erster Instanz tragt die
Antragsgegnerin.

Grinde

Den gegen das Gebrauchsmuster 200 04 184 gestellten Loschungsantrag wegen
mangelnder Schutzfahigkeit hat die Gebrauchsmusterabteilung Il des Deutschen
Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 20. Méarz 2003 zurtickgewiesen. Hier-
gegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und den Léschungsantrag un-
ter Erganzung ihres Vorbringens zu dem schutzhindernden Stand der Technik
weiter verfolgt. Die Antragsgegnerin ist der Beschwerde in der Sache nicht entge-
gengetreten, sondern hat mit Eingabe vom 2. April 2004 an das Deutsche Patent-
und Markenamt auf das Gebrauchsmuster verzichtet. Unter Bezugnahme hierauf

hat sie das Verfahren in der Hauptsache fir erledigt erklart.

Die Antragstellerin hat sich der Erledigungserklarung angeschlossen und macht
geltend, die Schutzunfahigkeit des Gebrauchsmusters folge mindestens aus dem

erganzend vorgetragenen Stand der Technik.



Nachdem der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat durch Beschluss vom 22. No-
vember 2004 lediglich die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin

auferlegt hat, beantragt die Antragsgegnerin,

die Kosten des Loschungsverfahrens in erster Instanz der An-

tragsstellerin aufzuerlegen.

Zur Begrindung fuhrt sie aus, die Antragstellerin habe mit Schriftsatz vom
13. Mai 2004 selbst lediglich eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfah-
rens auf die Beschwerdegegnerin beantragt und damit zumindest konkludent der
entsprechend von der Antragsgegnerin beantragten Aufrechterhaltung der Kosten-

entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung Il zugestimmit.

Die Antragsstellerin beantragt,

die Kosten des Ldschungsverfahrens in erster Instanz der An-

tragsgegnerin aufzuerlegen.

Dies sei im Hinblick auf die Tatsache, dass die Antragsgegnerin angesichts der
Ausfuhrungen in der Beschwerdebegriindung auf das Streitgebrauchsmuster ver-
zichtet habe, auch gerechtfertigt. Im tGbrigen habe die Antragsstellerin der Kosten-
entscheidung im angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung keines-
wegs konkludent zugestimmt, da dieser Beschluss mit der Ricknahme des Ge-
brauchsmusters hinféllig geworden sei. Es sei zwar Ubersehen worden, im Antrag
vom 13. Mai 2004 auch eine Kostenentscheidung hinsichtlich der ersten Instanz
Zu beantragen, das Bundespatentgericht hatte jedoch von Amts wegen auch tber

diese Kosten mitentscheiden mussen.



Die Kostenentscheidung folgt aus 8 18 Abs 2 GebrMG iVm 8§ 84 Abs 2 PatG,
8§ 91a Abs 1 ZPO.

Durch die Ubereinstimmende Erledigterklarung der Beteiligten im Beschwerdever-
fahren ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung gemaR 8 269 Abs3 S 1
ZPO analog wirkungslos geworden (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl 8§91 a
Rdn 21).

Das Bundespatentgericht hétte daher in seinem Beschluss vom 22. Novem-
ber 2004 unabhangig von den gestellten Antragen von Amts wegen auch tber die
Kosten des Léschungsverfahrens in erster Instanz entscheiden mussen. Im Ubri-
gen hatte die Antragstellerin in der Beschwerdeschrift vom 20. August 2003 ua be-
reits beantragt, der Antragsgegnerin die "Kosten des Verfahrens" aufzuerlegen.

Die nunmehr getroffene, erganzende Kostentenscheidung entspricht im Anschluss
an die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache durch Ubereinstimmende
Erledigungserklarungen billigem Ermessen unter Bertcksichtigung des bisherigen
Sach- und Streitstandes aus den Griinden der Kostentenscheidung im Beschluss
vom 22. November 2004.

Aus dem Verzicht eines Antragsgegners auf das bis zu diesem Zeitpunkt in seiner
Schutzfahigkeit umstrittene Gebrauchsmuster kann gemaf der standigen Recht-
sprechung des Senats (vgl BPatG 11, 106, 109; 26, 139, 140) im allgemeinen
- und so auch hier — gefolgert werden, dass er das Loschungsbegehren selbst als
berechtigt anerkennt, so dass von einer besonderen Priufung der Erfolgsaussich-
ten des Loschungsantrags abgesehen werden kann. Besonderheiten, die eine von
dieser allgemeinen Regel abweichende Beurteilung nahelegen wirden, sind nicht

vorgetragen und auch nicht erkennbar.



Insbesondere kann sich die Antragsgegnerin nicht auf die Vorschrift des § 93 ZPO
berufen, da sie den Loschungsanspruch nicht sofort anerkannt hat.

Wie der Senat in langjéahriger Rechtsprechung betont hat, bekundet der widerspre-
chende Gebrauchsmusterinhaber ausdriicklich seinen Willen, sein Schutzrecht zu
verteidigen, obwohl er weil3, dass er ein ungewisses Recht verteidigt und obwohl
er damit rechnen muss, dass erst im Laufe des Verfahrens Umstande eintreten
konnen, die das Gebrauchsmuster zu Fall bringen. Damit Ubernimmt er die Ver-
antwortung fir den Fortgang des Verfahrens und fiir die Berechtigung seines Wi-
derspruchs und verliert das Anrecht darauf, dass sein spateres Anerkenntnis noch
als rechtzeitig gewertet wird (vgl ua BPatGE 11, 235, 240; 24, 36, 40).

Das Nachschieben neuen Materials im Rahmen desselben Léschungsgrundes er-
offnet daher grundsatzlich nicht den Weg nach § 93 ZPO (vgl Buhring, Gebrauchs-
mustergesetz, 6. Auflage, 8 17 Rdn 63). Dies mag zwar bei Nachschieben einer
offenkundigen Vorbenutzung anders zu beurteilen sein (vgl Buhring aaO, Rdn 64;
BPatG Mitt 97, 374), nicht aber, wenn - wie vorliegend - der Loschungsantrag ur-
sprunglich auf offenkundige Vorbenutzung gestiitzt und im weiteren Verfahren

druckschriftlicher Stand der Technik aufgefunden wird.

Mullner Dr. Jordan Dr. Egerer

Pr/Pi



	Gründe

