BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 17/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152
10.99



betreffend das Patent DE 197 43 454

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom
7. Juli 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der

Richter Engels und Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Der Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Grinde

Der Beklagte hat mit Schriftsatz vom 19. Mai 2005 gegenluber dem Deutschen
Patent- und Markenamt auf das streitgegenstandliche Patent DE 197 43 454 ver-
zichtet und gleichzeitig erklart, dass auch auf alle daraus fur die Vergangenheit
gegenuber den Klagern abgeleiteten Anspriche verzichtet werde. Die Parteien ha-
ben daraufhin, namlich die Klagerinnen mit Schriftsatz vom 14. Juni und der Be-
klagte mit Schriftsatz vom 4. Juli 2005, die Hauptsache ubereinstimmend fir er-

ledigt erklart.

Nach § 84 Abs 2 PatG, § 99 Absl PatG iVm 8§ 91 a ZPO ist nach der Ubereinstim-
mend erklarten Erledigung der Hauptsache Uber die Kosten des Rechtsstreits un-
ter Berlcksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermes-

sen zu entscheiden. Danach hat grundsatzlich die Partei die Kosten zu tragen, die



voraussichtlich unterlegen wére (vgl Busse, PatG, 6. Aufl, § 83 Rdn 17 mwN;
Schulte, PatG, 7. Aufl, 8 81 Rdn 178 mwN). Im vorliegenden Fall hat sich der Be-
klagte in die Rolle des Unterlegenen begeben, indem er auf das Streitpatent und
weiterhin auf die Geltendmachung von Ansprichen aus dem Patent fur die Ver-
gangenheit verzichtet hat, was im Regelfall darauf schlieRen lasst, dass er in der
Hauptsache unterlegen wéare (vgl zur st Rspr Busse, PatG, 6. Aufl, 8 83 Rdn 17
mwN; BPatGE 31, 191, 192 mwN). Besondere Umstande, welche im Streitfall eine
entgegenstehende Annahme rechtfertigen, sind nicht behauptet oder ersichtlich
(vgl hierzu BGH GRUR 2004, 623, 624 - Stretchfolienumhullung). Es ist daher ge-

rechtfertigt, dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Eine andere Kostenentscheidung ist auch nicht aufgrund des Rechtsgedankens
des § 93 ZPO geboten, der auch im Rahmen der nach § 91a ZPO nach billigem
Ermessen zu treffenden Kostenentscheidung Anwendung findet (vgl
Thomas/Putzo ZPO 26. Aufl 8 91a Rdn 48 mwN) und wonach im Falle eines "so-
fortigen" Anerkenntnisses des Klageanspruchs durch den Beklagten dem Klager
die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind, wenn der Beklagte nicht durch sein
Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat. Denn vorliegend ist
der Beklagte - wie er selbst mit Schriftsatz vom 3. Juni 2005 nachtraglich einge-
rdumt hat - bereits auf3ergerichtlich durch Schriftsatz der Klagerinnen vom 9. Au-
gust 2004 zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden und hat deshalb
Veranlassung zur Klageerhebung gegeben (vgl Schulte, PatG, 7. Aufl, § 84
Rdn 45).

Dr. Schermer Dr. Schuster Engels
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