35 W (pat) 54/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 202 20 352

hier: Kostenfestsetzungsverfahren

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 12. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Millner sowie
der Richter Guth und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 2. November 2009 aufgehoben und die Sa-

che an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet. Die

Antragstellerin tragt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.



Grinde

Die Beschwerdefiihrerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 202 20 352 mit der
Bezeichnung "Vorrichtung zum Bearbeiten von Werkstiicken", gegen das die Be-
schwerdegegnerin Léschungsantrag gestellt hat. Die Gebrauchsmusterabteilung |
des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Gebrauchsmuster mit Beschluss
vom 26. Marz 2007 teilweise geléscht, den weitergehenden Léschungsantrag zu-
rickgewiesen und die Kosten des Loschungsverfahrens den Verfahrensbeteiligten
je zur Halfte auferlegt. Uber die hiergegen eingelegte Beschwerde der Gebrauchs-
musterinhaberin und die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin hat der 35. Se-
nat des Bundespatentgerichts im Verfahren 35 W (pat) 432/07 am 24. Marz 2009
mindlich verhandelt und anschliel3end den Beschluss verkindet, dass der ange-
fochtene Beschluss aufgehoben, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang ge-
l6scht und die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin zuriickgewiesen wird,
sowie, dass die Kosten des Loschungsverfahrens beider Instanzen der Ge-

brauchsmusterinhaberin auferlegt werden.

Nach Verkindung des Beschlusses hat der Vertreter der Gebrauchsmusterinha-

berin die Riicknahme der Beschwerde erklart.

Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 haben die Vertreter der Antragstellerin Festset-
zung der fur das Loschungs- und Beschwerdeverfahren zu erstattenden Gebuhren

und Auslagen beantragt, die sie mit 14.068,70 € berechnen.

Dem hat die Antragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin widersprochen, die
u. a. vortragt, die wirksame Beschwerderiicknahme habe auch den Kostenaus-
spruch des Senats hinsichtlich der Kosten des Ldschungsverfahrens gegen-
standslos gemacht, so dass der Kostenfestsetzung insoweit der Beschluss der

Gebrauchsmusterabteilung | vom 26. Marz 2007 zu Grunde zu legen sei. Die An-



tragsgegnerin stellte mit Schriftsatz vom 13. Juli 2009 selbst Kostenfestsetzungs-
antrag und berechnet ihre GeblUhren und Auslagen fir die erste Instanz mit
5.141,35 €.

Mit Beschluss vom 2. November 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung | die von
der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten des L6-
schungsverfahrens auf 4.052,48 € festgesetzt und eine Festsetzung der Kosten
fur das Beschwerdeverfahren mangels Zustandigkeit abgelehnt, wobei der Kos-
tenfestsetzung der am 24. Marz 2009 verkindete Beschluss des Senats zu Grun-
de gelegt wurde. Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Antragsgegnerin und de-
ren Argumentation, dass die Kostenentscheidung im Beschluss der Gebrauchs-
musterabteilung | vom 26. Méarz 2007 fur die Kostenfestsetzung maf3geblich sein

solle, geht der Kostenfestsetzungsbeschluss nicht ein.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle | richtet
sich die Beschwerde der Antragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin. Zur
Begriindung der Beschwerde wird erneut vorgetragen, wegen der Riicknahme der
Beschwerde im Verfahren 35 W (pat) 432/07 sei der Beschluss des Bundespatent-
gerichts nicht rechtskraftig geworden. Grundlage fur die Kostenfestsetzung héatte
daher der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 26. Marz 2007 sein mus-
sen, wonach die Verfahrensbeteiligten die Kosten des Ldschungsverfahrens je-

weils zur Halfte zu tragen hatten.

Die Beschwerdefuhrerin stellt sinngemal den Antrag,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben so-
wie
die Kostenentscheidung entsprechend der Rechtsmeinung der Be-

schwerdefuhrerin abzuandern.



Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie argumentiert, der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24. Marz 2009 sei
rechtskraftig geworden, weil die Ricknahme der Beschwerde erst nach dessen
Verkiindung erfolgt sei. Nach allgemeiner Auffassung kénne die Beschwerde nur
bis zur Entscheidung Uber diese zuriickgenommen werden, also im vorliegenden
Fall nur bis zur Verkindung des Beschlusstenors. Eine spatere Erklarung der

Rucknahme, wie sie hier vorgelegen habe, sei unwirksam.

Zwischenzeitlich hat die Beschwerdefuhrerin und Loschungsantragsgegnerin im
Verfahren 35 W (pat) 432/07 am 10. November 2009 den Antrag gestellt, den Be-
schluss des Senats vom 24. Marz 2009 aufzuheben und tber die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens zu entscheiden. Daraufhin hat der Senat mit Beschluss vom
1. Februar 2010 festgestellt, dass der in der mundlichen Verhandlung vom
24. Marz 2009 verkindete Beschluss durch die Ricknahme der Beschwerde der
Antragsgegnerin gegenstandslos ist und die Kosten des Beschwerdeverfahrens
der Antragsgegnerin (Gebrauchsmusterinhaberin) auferlegt. Dabei folgt der Senat
im Ergebnis der hauptsachlich von Busse-Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl.,
8 79 Rn. 8 vertretenen Meinung, wonach eine Ricknahme der Beschwerde bis

zum Eintritt der Rechtskraft des Beschwerdebeschlusses zulassig sein soll.

Wegen des Sachverhalts und des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten im Ubri-

gen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Antragstellerin, die sich dagegen wendet, dass die Kosten-
festsetzung auf der Grundlage des Beschlusses des Senats vom 24. Marz 2009

erfolgt ist, ist zuldssig und fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses



sowie zur Zuriickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
(8 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 PatG).

1. Der angefochtene Beschluss leidet schon deshalb an einem wesentlichen Man-
gel und war aufzuheben, weil er die Argumentation der Gebrauchsmusterinhaberin
und Antragsgegnerin, die wirksame Beschwerderiicknahme habe auch den auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 24. Marz 2009 verkindeten Kostenaus-
spruch des Senats gegenstandslos gemacht, so dass der Kostenfestsetzung fur
das Loschungsverfahren der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung zu Grunde
zu legen sei, vollig Ubergeht (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

1.1. Das Recht auf rechtliches Gehor beinhaltet die Bereitschaft zur Kenntnisnah-
me und Bericksichtigung des Vorbringens der Beteiligten. Diese Pflicht bezieht
sich auch auf Rechtsausfiihrungen, mit denen die Entscheidung sich auseinander-
zusetzen hat (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einleitung Rn. 237). Der An-
spruch auf rechtliches Gehor ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass
Vorbringen der Partei Uberhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der
Entscheidung nicht erwogen worden ist (BverfGE 65, 293, 295; 86, 133, 145f,;
BGH GRUR 2007, 997 - Wellnessgerét, st. Rspr.). Da die angefochtene Entschei-
dung auf den wesentlichen Kern des Vortrags der Antragsgegnerin zur Frage, wel-
cher Beschluss der Kostenfestsetzung zu Grunde zu legen ist, die fur das Verfah-
ren von wesentlicher Bedeutung ist, nicht eingeht, lasst dies auf die Nichtbertck-
sichtigung des Vortrags schliel3en (vgl. BverfGE 86, 133, 146; BGH a. a. O.).

1.2. AuBerdem liegt ein Begriindungsmangel des angefochtenen Beschlusses vor
(8 47 Abs. 1 Satz 1 PatG). Fur die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen
Grunden des Beschlusses ersichtlich sein, welche rechtlichen oder tatséchlichen
Gesichtspunkte nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung die getroffene
Entscheidung tragen sollen (vgl. BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; BGH
GRUR 2007, 862 - Informationsiibermittiungsverfahren Il; vgl. auch Schulte, Pa-
tentgesetz, a. a. O., 8 47 Rn. 19, 20). Dies ist hier hinsichtlich der der Kostenfest-



setzung zu Grunde liegenden Kostenentscheidung nicht erkennbar, weil der ange-
fochtene Beschluss sich - wie bereits oben ausgefihrt - mit dieser entscheidungs-

erheblichen Problematik nicht auseinandersetzt.

2. FUr den Senat ist allerdings vor allem entscheidend, dass das Deutsche Patent-
und Markenamt noch nicht Gber die von der Antragsgegnerin und Gebrauchsmus-
terinhaberin geltend gemachten Kosten und damit noch nicht tber die Kostenfest-
setzung in ihrer Gesamtheit entschieden hat (8§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. 8§ 79
Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Mit rechtskraftigem Beschluss vom 1. Februar 2010, hat der Senat festgestellt,
dass sein in der mundlichen Verhandlung vom 24. Marz 2009 verkiindeter Be-
schluss durch die Ricknahme der Beschwerde der Antragsgegnerin gegenstands-
los ist und hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin (Ge-
brauchsmusterinhaberin) auferlegt. Damit ist der angegriffene Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung | vom 26. Marz 2007 rechtskraftig geworden. Mit diesem
Beschluss wurden die Kosten des Loschungsverfahrens den Verfahrensbeteiligten
je zur Halfte auferlegt. Die Antragsgegnerin hat darum gegen die Antragstellerin

einen Anspruch auf Erstattung der Halfte ihrer Kosten des Léschungsverfahrens.

Der angefochtene Beschluss geht jedoch vom in der mindlichen Verhandlung
vom 24. Marz 2009 verkindeten und durch die Beschwerderiicknahme gegen-
standslos gewordenen Beschlusses des Senats aus, wonach die Kosten des LO-
schungsverfahrens beider Instanzen der Gebrauchsmusterinhaberin zur Last fal-
len. Aus diesem Grund hat die Gebrauchsmusterabteilung - von ihrem Ausgangs-
punkt her folgerichtig - die von den Vertretern der Antragsgegnerin mit Schriftsatz
vom 13. Juli 2009 geltend gemachten Kosten in die angegriffene Kostenfestset-
zung nicht einbezogen. Dies ist nachzuholen und die Kosten sind erneut festzuset-

zen.



Die Sache war daher zur erneuten Festsetzung der Kosten an das Deutsche Pa-

tent- und Markenamt zurtickzuverweisen.
3. Bei dieser Sachlage ist die Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgriinden zurtickzu-
zahlen (8§ 18 Abs.2 GebrMG i.V.m. § 80 Abs. 3 PatG). Die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens tragt die unterlegene Beschwerdegegnerin (8 18 Abs. 2
GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO).

Millner Eisenrauch Guth
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