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35 W (pat) 16/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 012 321.3

(hier: Kostengrundentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 27. Februar 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 18. Februar 2013 (L6 | 24/11) aufgehoben.

2. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des Verfahrens in

beiden Instanzenzigen.

Griinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 3. September 2007 beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 13. Dezember 2007 mit
zehn Schutzansprichen und der Bezeichnung ,Leuchte® eingetragenen
Gebrauchsmusters 20 2007 012 321.3 (Streitgebrauchsmuster). Die Antrag-
stellerin hat das Streitgebrauchsmuster mit Léschungsantrag vom 9. Marz 2011,

der auf den Loschungsgrund mangelnder Schutzfahigkeit (8 15 Abs.1 Nr. 1



GebrMG) gestltzt war, angegriffen und dessen teilweise Léschung, namlich im
Umfang des Hauptanspruchs (Schutzanspruch 1) beantragt.

Die Antragsgegnerin hat dem Ldschungsantrag wirksam und in vollem Umfang
widersprochen. Mit Eingabe vom 31. August 2011 hat sie schliel3lich einen Satz
neuer Schutzanspriche (Schutzanspriche 1 bis 8) eingereicht und zugleich
erklart, ,dass das vorliegende Gebrauchsmuster zukinftig nur noch in diesem
Schutzumfang Dritten gegentiber geltend gemacht wird.“ Der neue Schutz-
anspruch 1 zeichnete sich dadurch aus, dass in ihm die Merkmale der
eingetragenen Schutzanspriche 1, 7 und 9 zusammengefasst wurden. Dement-
sprechend wiesen die neuen Unteranspriche 2, 3, 4, 5 und 6 unverandert die
gleichen Merkmale auf wie die eingetragenen Schutzanspriche. Der neue
Unteranspruch 7 entsprach dem eingetragenen Schutzanspruch 8, der neue
Unteranspruch 8 dem eingetragenen Schutzanspruch 10.

Die Antragstellerin hat auf die beschrankte Verteidigung mit einer Eingabe vom
23. November 2011 reagiert und erklart, der Loschungsantrag werde nunmehr
zurickgenommen, da das Streitgebrauchsmuster im Umfang des von Anfang an
gezielt auf Schutzanspruchs 1 gerichteten Léschungsantrags keinen Bestand
mehr habe. Ferner hat sie beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des

Léschungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat hierauf mit Beschluss vom
18. Februar 2013 festgestellt, dass der Léschungsantrag zuriickgenommen wor-
den sei, und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die
Kostenentscheidung wird damit begriindet, dass die Antragstellerin mit ihrer
Erklarung vom 23. November 2011 unzweideutig die Zuricknahme des Lo6-
schungsantrags erklart habe. Es bestlinden keine Anhaltspunkte dafir, dass die
Erklarung in einer anderen Weise auszulegen sei. Hiergegen spreche vor allem,
dass die vorliegende Zuriicknahmeerklarung ein Anwalt abgegeben habe und

dass die Erklarung nicht offenbar zweckwidrig gewesen sei. Die Kostenfolge zu



Lasten der Antragstellerin ergebe sich damit aus einer entsprechenden Anwen-
dung von 8 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Der Billigkeitsvorbehalt des § 84 Abs. 2 Satz 2
PatG greife im Ergebnis nicht durch, weil die Antragstellerin eine verfah-
rensrechtliche Alternative gehabt habe. Sie hatte namlich das Léschungsverfahren

in der Hauptsache fur erledigt erklaren konnen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist
der Auffassung, dass die am 23. November 2011 von ihr abgegebene Erklarung
nur eine allgemeine Erklarung in dem Sinne gewesen sei, dass das Lo-
schungsverfahren nicht mehr weitergefuhrt werden solle. Aus der Verbindung mit
dem Kostenantrag habe sich ergeben, dass diese Erklarung nicht als
Zuriicknahme des Loschungsantrags habe verstanden werden diirfen. Im Ubrigen
sei eine wirksame Zurticknahme des Léschungsantrags zum Zeitpunkt, als sie ihre
Erklarung abgegeben habe, nicht mehr moglich gewesen. In der am 31. Au-
gust 2011 durch die Antragsgegnerin erfolgten Einreichung eines Satzes neuer
Schutzanspriiche und der von dieser hierzu abgegebenen Erklarung sei eine
wirksame Ricknahme des zuvor gegen den Loschungsantrag erklarten Wider-
spruchs zu sehen. Da hierdurch das gesamte, namlich nur auf Schutzanspruch 1
gerichtete Loschungsbegehren abgedeckt worden sei, sei dies kostenmallig als
vollstandige Ricknahme des Widerspruchs zu werten gewesen. Eine etwaige,
spater erfolgte Zuriicknahme des Léschungsantrags hatte hieran nichts geéndert,
da die Regelung des 8§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO, wonach die Zuricknahme einer
Klage ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskraftiges Urteil wirkungslos mache,
auf die in 8 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG angeordnete, gesetzliche Rechtsfolge nicht
anwendbar sei. Da sich die Antragsgegnerin durch die Ricknahme ihres Wider-
spruchs in die Rolle der Unterlegenen begeben habe, seien die Kosten des
Loschungsverfahrens gemal 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO von der Antragsgegnerin zu

tragen.



Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent und Markenamts vom 18. Februar 2013 aufzuheben und

der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde als unbegriindet zurickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei der am 23. November 2011 von der
Antragstellerin abgegebene Erklarung eindeutig um die Zuricknahme des LO6-
schungsantrags gehandelt habe. Eine solche Erklarung unterliege keiner weiteren
Auslegung. lhre mit Schriftsatz vom 31. August 2011 abgegebene Erklarung,
wonach ,das vorliegende Gebrauchsmuster zukinftig nur noch in diesem
Schutzumfang Dritten gegenuber geltend gemacht wird®, sei offensichtlich nur auf
einen Rechtsverzicht ,ex nunc® gerichtet und daher unzweideutig nicht als
Rucknahme ihres zuvor eingelegten Widerspruchs gegen den Ldschungsantrag
zu verstehen gewesen. Somit habe das Loschungsverfahren in der Tat erst durch
die am 23. November 2011 von der Antragstellerin abgegebene Zuricknahme-
erklarung ein Ende gefunden. Folglich sei die von der Gebrauchsmusterabteilung

ausgesprochene Kostentragung der Antragstellerin rechtens.

Bezuglich der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im
Ubrigen zulassig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Zwar hat die Antragstellerin

das patentamtliche Léschungsverfahren durch die Rucknahme ihres Léschungs-



antrages zu einem Zeitpunkt beendet, in dem der Widerspruch der An-
tragsgegnerin gegen diesen Loschungsantrag unverandert wirksam war. Gemaf
8 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG verlangt jedoch die
Billigkeit, nicht der Antragstellerin, sondern der Antragsgegnerin die Kosten des

patentamtlichen Loschungsverfahrens aufzuerlegen.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung hat allerdings die von der Antragstellerin mit
Schriftsatz vom 23. November 2011 abgegebene Erklarung zu Recht als Zu-
ricknahme des Loschungsantrags gewertet. Hierbei trifft auch zu, dass erst durch
diese Erklarung das Loschungsverfahren beendet wurde. Soweit die Antrag-

stellerin hierzu eine andere Auffassung vertritt, kann ihr nicht gefolgt werden.

aa) Die mit Schriftsatz vom 23. November 2011 abgegebene Erklarung, dass
,(nach) Beschrankung des Streitgebrauchsmusters der Loschungsantrag nunmehr
zurickgenommen (wird)“ ist eindeutig als Zuricknahme des Léschungsantrags zu
verstehen. Verfahrenshandlungen sind als solche zwar der Auslegung zuganglich
(vgl. BGH GRUR 1995, 210, 211 -, LUfterkappe®). Voraussetzung hierfur ist
allerdings, dass eine Auslegungsbedurftigkeit Uberhaupt gegeben ist. Angesichts
des eindeutigen Wortlauts der vorliegenden Erklarung ist hierfir aber kein Raum.
Dariiber hinaus ist bereits hochstrichterlich entschieden worden, dass eine
ausdrucklich erklarte Klagericknahme nicht ohne Weiteres als Erledigungs-
erklarung ausgelegt oder in eine solche umgedeutet werden kann (vgl. BGH MDR
2007, 672 - ,Irrtumliche Klagericknahme®).

bb) Der Vortrag der Antragstellerin kann auch insoweit nicht Gberzeugen, als
sie in der Eingabe der Antragsgegnerin vom 31. August 2011, die Anlass fur ihre
Erklarung vom 23. November 2011 war, eine Ricknahme des gegen den Lo6-

schungsantrag erhobenen Widerspruchs sieht.

Die Vorlage neuer Schutzanspriche durch die Antragsgegnerin und ihre hierzu

abgegebene Erklarung, ,dass das vorliegende Gebrauchsmuster zukunftig nur



noch in diesem Schutzumfang Dritten gegenuber geltend gemacht wird“, war
mehrdeutig, da diese zum einen so verstanden werden konnte, dass Rechte aus
dem Streitgebrauchsmuster zukinftig -also nur noch fiur die Zukunft- im
genannten eingeschrankten Umfang gelten gemacht wirden. Zum anderen konnte
diese Erklarung aber auch so gedeutet werden, dass - von nun an - weder fur die
Zukunft noch fur die Vergangenheit weitergehende Rechte mehr aus dem
Streitgebrauchsmuster geltend gemacht wirden. Angesichts der weitreichenden
Folgen einer Widerspruchsricknahme sind an die Rucknahmeerklarung
hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen (vgl.
BGH GRUR 1997, 625, 626 - ,Einkaufswagen® und a.a.O. —  Lufterkappe®).
Wegen der Mehrdeutigkeit ihrer Erklarung muss zugunsten der Antragsgegnerin
letztlich gelten, dass sie - wie von ihr selbst im Ubrigen auch betont wurde - fiir die
Vergangenheit nicht auf Rechte aus ihrem Streitgebrauchsmuster verzichten
wollte. Damit ware diese Erklarung nach den Kriterien, die der Bundesgerichtshof
fur die Feststellung eines vorweggenommenen Verzichts auf Widerspruch in
seiner ,Scherbeneis“-Entscheidung aufgestellt hat (vgl. GRUR 1998, 910 ff.), nicht
als ein solcher Verzicht auf Widerspruch zu bewerten. Ubertragt man den durch
diese Entscheidung vorgegebenen Malflistab auf den vorliegenden Fall, folgt
hieraus, dass die Erklarung der Antragsgegnerin vom 31. August 2011 nicht als

Rucknahme ihres Widerspruchs angesehen werden kann.

Nach den vorstehenden Feststellungen hat die Antragstellerin das patentamtliche
Ldschungsverfahren durch die Ricknahme ihres Ldschungsantrages zu einem
Zeitpunkt beendet, in dem der Widerspruch der Antragsgegnerin gegen diesen

Loschungsantrag unverandert wirksam war.

b) Dennoch erweist sich die im angefochtenen Beschluss angeordnete
Kostenfolge im Ergebnis als unzutreffend. Nach Abwagung aller relevanten
Gesichtspunkte ergibt sich, dass es vorliegend nicht der Billigkeit entspricht, der
Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen L&schungsverfahrens aufzuer-

legen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zwar berlcksichtigt, dass in Fallen der



vorliegenden Art, also nach einer wirksamen Antragsricknahme im Gebrauchs-
musterloschungsverfahren, sich die Kostenfolge nicht ,automatisch® aus einer
entsprechenden Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO ergibt, sondern auch
der Billigkeitsvorbehalt des § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. 8 84 Abs. 2 Satz 2
PatG zu beachten ist. Jedoch vermag die von der Gebrauchsmusterabteilung
gegebene Begrindung ihre Entscheidung nicht zu tragen, wonach als wesent-
licher Gesichtspunkt zu beriicksichtigen sei, dass die Antragstellerin mit der
Mdoglichkeit, das Verfahren in der Hauptsache fur erledigt zu erklaren, eine
verfahrens- und kostenrechtlich vorteilhaftere Alternative gehabt habe. Diese
Sichtweise mag zwar im ,normalen® zivilrechtlichen Verfahren stets zielfUhrend
sein (vgl. BGH NJW 2004, 223f.); dies qilt aber nicht fur das Gebrauchs-
musterléschungsverfahren, auf das die genannte Kostenregelung eben nur im
Falle von Billigkeit anwendbar ist (vgl. Bihring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17
Rn. 66; BPatG, Beschl. vom 22. Marz 2006, Az. 5 W (pat) 430/05).

Ausgangspunkt fur die Prafung, wem billigerweise die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen sind, ist in erster Linie die Frage, welche der beiden Parteien sich als
erste in die Rolle der Unterlegenen begeben hat (vgl. BGH NJW 2004, 223 f.).
Dies trifft im vorliegenden Fall unzweideutig auf die Antragsgegnerin zu, die die
Antragstellerin mit ihrer Eingabe vom 31. August 2011 offensichtlich vollstandig
klaglos gestellt hatte. Der neue Schutzanspruch 1 zeichnete sich dadurch aus,
dass in ihm die Merkmale der eingetragenen Schutzanspriche 1, 7 und 9 zusam-
mengefasst wurden. Damit hat die Antragsgegnerin dem Loschungsbegehren der
Antragstellerin, das lediglich auf eine Teilléschung des Streitgebrauchsmusters
hinsichtlich des eingetragenen Schutzanspruchs 1 gerichtet war, in vollem Umfang

entsprochen.

Das Bundespatentgericht hat in vergleichbaren Patentnichtigkeitsverfahren die
Auffassung vertreten, dass in einem Fall, in dem das Streitpatent erstmals im
Laufe des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentanspriichen zulassiger-

weise beschrankt verteidigt worden ist und der Klager sich hiermit sofort ein-



verstanden erklart und die Klage zuriickgenommen hat, dem Beklagten gemaf
§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG aus Billigkeitsgriinden die Kosten aufzuerlegen sind (vgl.
BPatGE 52, 65, 67 - ,Kostenverteilung aus Billigkeitsgrinden®). Dass es sich im
vorliegenden Falle nur um eine schuldrechtlich wirkende Freistellungserklarung
gegenuber der Antragstellerin fur die Zukunft gehandelte hatte, die das Streit-
gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung als solche nicht berthren
konnte (vgl. GRUR 1998, 910 ff. - ,Scherbeneis®), andert an der Einschatzung,
dass die Antragsgegnerin die Kosten des Ldschungsverfahrens billigerweise zu
tragen hat, nichts. Zu beachten ist, dass die Eingabe der Antragsgegnerin vom
31. August 2011 nicht zur Registerakte des Streitgebrauchsmuster genommen
wurde und auch im Ubrigen nicht ersichtlich ist, wie die Offentlichkeit Kenntnis von
dieser Erklarung erlangen und von dieser profitieren sollte. Nicht zuletzt auch
deshalb erschiene es unbillig, wenn die Antragsgegnerin, obwohl sie sich gegen-
uber der Antragstellerin offensichtlich in die Rolle der Unterlegenen begeben
hatte, sowohl von der Kostentragung fur das vorliegenden Verfahren befreit bliebe
und gleichzeitig weiterhin die Vorteile eines unbeschréankt eingetragenen Ge-

brauchsmusters nutzen konnte.

2. Die Antragsgegnerin hat als die im vorliegenden Beschwerdeverfahren
unterlegene Partei auch die Kosten dieses Verfahrens zu tragen, was sich aus
8§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. 8§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und - da in diesem
Falle die Billigkeit keine andere Entscheidung gebietet- aus 8§91 Abs.1
Satz 1 ZPO ergibt.

Die vorliegend Entscheidung konnte ohne mundliche Verhandlung ergehen, da
eine solche nicht sachdienlich erschien (vgl. 8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m.
8§ 78 Nr. 3 PatG). Ob die Regelung des § 17 Abs. 3 Satz 1 GebrMG, nach der eine
mindliche Verhandlung im Lé&schungsverfahren obligatorisch ist, auf das nach-

folgende Beschwerdeverfahren durchschlagt, ist strittig (vgl. Buhring, GebrMG,
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8. Aufl.,, 8 18 Rn. 96). Die Frage konnte aber hier dahingestellt bleiben, da eine
mindliche Verhandlung jedenfalls vor Erlass einer isolierten Kostengrund-
entscheidung nicht als zwingend angesehen wird (vgl. Buhring/Schmid, GebrMG,
8. Aufl., 817 Rn. 34; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7.Aufl., 817 GebrMG,
Rn. 22). Dies gilt in Ermangelung anderweitiger Vorschriften auch fur das
Beschwerdeverfahren, das - wie hier - eine solche Entscheidung zum Gegenstand
hat. Dies vorausgesetzt war eine mundliche Verhandlung auch nach der Regelung
des 8§ 18 Abs. 2 Satz1 GebrMG i. V. m. 8 78 Nr. 1 PatG entbehrlich, da nur die
Antragstellerin und Beschwerdefiihrerin, deren Rechtsmittel bereits nach Akten-
lage entsprochen werden konnte, hilfsweise eine solche beantragt hatte (vgl.
Schulte/Pischel, PatG, 9. Aufl.,, 8 78 Rn. 11; Buhring, GebrMG, 8. Aufl., § 78
Rn. 100).

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fiihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,



-11 -

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Werner Eisenrauch Bayer

Me



