BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 412/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:041018B35Wpat412.17.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 014 503

(hier: Hauptsacheerledigung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 4. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich
sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dipl.-Phys. Dr. Zebisch

beschlossen:
1. Die Beschwerde des Antragsgegners 1 wird zurlickgewiesen.
2. Der Antragsgegner 1 hat die der Antragstellerin aufgrund des Beschwerde-

verfahrens entstandenen Kosten zu tragen. Im Ubrigen tragen die Beteiligten ihre

aufgrund des Beschwerdeverfahrens entstandenen Kosten selbst.



Grinde

Die Beteiligten streiten Uber die Frage, ob das gegen das Gebrauchsmuster
20 2006 014 503 (i. F.: Streitgebrauchsmuster) gerichtete Loschungsverfahren in

der Hauptsache erledigt ist.

Das am 21. September 2006 unter Inanspruchnahme der ausléndischen Prioritat
9. Juni 2006, 95120629 TW angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 14. De-
zember 2006 unter der Bezeichnung ,LED-Beleuchtungsvorrichtung mit der Fahig-
keit zur schnellen Verstellung der Brennweite* und mit den Schutzan-
sprichen 1 - 8 eingetragen worden. Es ist Ende September 2016 nach Ablauf der
Schutzdauer erloschen. Die Antragsgegner 1 und 2 waren Inhaber des Streit-

gebrauchsmusters.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom
20. April 2015 Lodschungsantrag gestellt. Sie hat insbesondere die Auffassung
vertreten, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters durch den Stand der
Technik nahegelegt sei. Die Antragsgegner 1l und 2 haben dem ihnen am
7. Mai 2015 zugestellten Loschungsantrag mit Schriftsatz vom Montag, den

8. Juni 2015, per Fax am gleichen Tag eingereicht, widersprochen.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten in einem Zwischenbe-
scheid vom 7. Juli 2016 ihre vorlaufige Auffassung zu den Erfolgsaussichten des
Loschungsantrags mitgeteilt hat, haben die Antragsgegner 1 und 2 mit Schriftsatz

vom 15./17. August 2016 einen geanderten Schutzanspruch 1 eingereicht.

Nach Ablauf der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters hat die Antragstellerin
mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2016 die Hauptsache fur erledigt erklart und um
Kostenentscheidung nach 8§ 91a ZPO gebeten. Die Antragsgegner 1 und 2 haben



der Erledigterklarung mit Schriftsatz vom 8. November 2016 widersprochen, da es
wichtig sei, den Bestand des Streitgebrauchsmusters ,in der eingeschrankten

Form“ festzustellen.

Mit in der mundlichen Verhandlung vom 7. Méarz 2017 verkindetem Beschluss hat
die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Lo&schungsverfahren in der
Hauptsache erledigt ist, und den Antragsgegnern die Kosten des Verfahrens auf-

erlegt.

Zur Begrundung dieses Beschlusses fuhrt die Gebrauchsmusterabteilung aus,
dass der Loschungsantrag zum Zeitpunkt des Ablaufs der Schutzdauer des Streit-
gebrauchsmusters zulassig und begriindet gewesen sei. Dabei kénne dahinge-
stellt bleiben, ob die eingetragene Fassung des Streitgebrauchsmusters oder eine
von den Antragsgegnern mit Schriftsatz vom 15./17. August 2016 eingereichte
Anspruchsfassung mafl3gebend gewesen sei, da in beiden Féllen die Schutzfahig-
keit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters mangels Vorliegen eines erfin-
derischen Schritts zu verneinen sei. Auf die nach Erléschen des Streitgebrauchs-
musters seitens der Antragstellerin erklarten Hauptsacheerledigung sei festzu-

stellen, dass das Léschungsverfahren in der Hauptsache erledigt sei.

Der Beschluss ist den Antragsgegnern am 27. Marz 2017 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Verfahrensbevollméachtigten der Antragsgeg-
ner mit Schriftsdtzen vom 24. und 26. April 2017, am jeweils gleichen Tag per Fax
eingereicht, Beschwerde eingelegt, wobei im Rubrum des Beschwerde-
schriftsatzes zunéchst beide Antragsgegner genannt wurden. Mit dem Schriftsatz
vom 24. April 2017 wurde zunéachst ein Betrag i. H.v. 200,- € und mit dem
Schriftsatz vom 26. April 2017 ein weiterer Betrag i. H. v. 500,- € als Beschwerde-
gebuhr eingezahlt. Mit einem weiteren Schriftsatz vom 26. April 2017, wiederum
am selben Tag per Fax eingereicht, teilen die Verfahrensbevollméchtigten ,zur

Klarstellung” mit, dass die Beschwerde (nur) fir den Antragsgegner 1 ,gefuhrt”



werde. Daraufhin ist von den als Beschwerdegebiihr eingezahlten Betrdgen ein
Teilbetrag i. H. v. 200,- € an die Antragsgegner riickerstattet worden.

In seiner Beschwerdebegriindung legt der Antragsgegner 1 einen Sachantrag vor
mit dem Inhalt, dass der angefochtene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung
auf Basis eines geanderten, mit der Beschwerdebegriindung eingereichten An-
spruchssatzes mit neuen Schutzanspriichen 1 — 7 aufgehoben und die Kostenent-
scheidung zugunsten des Antragsgegners 1 geandert werden solle. Der neu ein-
gereichte Schutzanspruch 1 stelle eine Kombination des Schutzanspruchs 1 in der
eingetragenen Fassung mit den Merkmalen des Schutzanspruchs 8 der eingetra-
genen Fassung dar. Diese Fassung sei ggu. dem Stand der Technik neu und er-

finderisch.

Der Antragsgegner 2 hat im Beschwerdeverfahren keine Erklarungen und Antrage

eingereicht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Beschwerde in erster Linie als un-
zulassig zu verwerfen, hilfsweise als unbegriindet zuriickzuweisen sei. Wenn, wie
im vorliegenden Fall, die Antragstellerin nicht mehr die Feststellung der Unwirk-
samkeit sondern die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache beantragt
habe, fehle es an einem schutzwirdigen Interesse der Antragsgegner an der
Feststellung, dass ihr Schutzrecht mit einer bestimmten, neu vorgenommenen
Einschrankung schutzfahig sei. Das Streitgebrauchsmuster sei zudem im vorlie-
genden Fall in der Fassung vom 15./17. August 2017 nur noch eingeschrankt
verteidigt worden, die mit der Beschwerdebegrindung eingereichte Fassung der
Schutzanspriiche sei demgegeniiber unzulassig erweitert. Im Ubrigen sei auch die
mit Beschwerdebegrindung eingereichte Fassung nicht schutzfahig. Sollte der
Beschwerde stattgegeben werden, seien die Kosten nach 8§97 Abs.2 ZPO
gleichwohl beiden Antragsgegnern aufzuerlegen, weil sie die neu eingereichte
Fassung der Schutzanspriche bereits im Loschungsverfahren hatten vorbringen

kdnnen.



In einem mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung am 11. Oktober 2018 ver-
bundenem Hinweis vom 18. Juli 2018 hat der Senat Zweifel an den Erfolgsaus-

sichten der Beschwerde geaul3ert.

Der Antragsgegner 1 hat sich weder zur Beschwerdeerwiderung noch zu dem
vorgenannten Hinweis des Senats weiter geaul3ert. Mit Schriftsatz vom
31. Juli 2018 haben die Verfahrensbevoliméchtigten des Antragsgegners 1 und
des Antragsgegners 2 angekindigt, nicht zur mindlichen Verhandlung am
11. Oktober 2018 zu erscheinen, und ihr Mandat niedergelegt. Die Antragstellerin
hat mit Schriftsatz vom 6. September 2018 angekiindigt, ebenfalls nicht zur mind-
lichen Verhandlung zu erscheinen, und um Entscheidung im schriftlichen Verfah-
ren gebeten. Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 10. September 2018
den Termin zur mindlichen Verhandlung aufgehoben und angekindigt, im schrift-

lichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den tbrigen Aktenin-

halt verwiesen.

Die Beschwerde des Antragsgegners 1 ist zulassig, aber unbegrindet. Die Ge-
brauchsmusterabteilung hat im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass das gegen
das Streitgebrauchsmuster 20 2006 014 503 gerichtete Loschungsverfahren in der

Hauptsache erledigt ist.



1. Beschwerdefuhrer ist nur der Antragsgegner 1. Mit dem noch wahrend der
Beschwerdefrist gemal den 88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 2 Satz 1 PatG
eingegangen Schriftsatz vom 26. April 2017 haben die Verfahrensbevollméachtig-
ten der Antragsgegner 1 und 2 erklart, dass Beschwerdefihrer nur der Antrags-
gegner 1 sein solle. Zudem ist im Ergebnis nur eine Beschwerdegebuhr i. H. v.
500,- € (88 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 PatKostG i. V. m. mit Nr. 401 100 der Anlage zu § 2
Abs. 1 PatKostG — Geblhrenverzeichnis) gezahlt worden, da der urspringlich ge-
zahlte Betrag von 200,- € offenkundig versehentlich entrichtet wurde und die Ver-
fahrensbevollméachtigten mit der Zahlung einer Beschwerdegebuihr gemal Schrift-
satz vom 26. April 2017 unterstrichen haben, dass die Beschwerdegebuhr nur fir

den Antragsgegner 1 eingezahlt wurde.

Der Antragsgegner 2 ist als Mitinhaber des Streitgebrauchsmusters jedoch not-
wendiger Streitgenosse des Antragsgegners 1 (88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99
Abs. 1 PatG i. V. m. 8 59 ZPO) und daher zwar nicht weiterer Beschwerdefuhrer,

aber weiterer Verfahrensbeteiligter auf Seiten des Antragsgegners 1.

Sowohl der Antragsgegner 1 als Beschwerdefuhrer als auch der Antragsgegner 2
als weiterer Verfahrensbeteiligter sind im Ubrigen durch ihre bisherigen Verfah-
rensbeteiligten auch nach deren Mandatsniederlegung im Beschwerdeverfahren
weiter vertreten. Die Antragsgegner 1 und 2 sind in Taiwan ansassig; die Bestel-
lung eines anderen Verfahrensbevollméachtigten ist nicht angezeigt worden, so-
dass die Mandatsniederlegung der bisherigen Verfahrensbevollmachtigten noch
nicht wirksam geworden ist (8 28 Abs. 1, Abs. 4 GebrMG)

2. Die Beschwerde des Antragsgegners 1 ist zulassig. Insbesondere hat er die
Beschwerde rechtzeitig unter Entrichtung der Beschwerdegebihr erhoben (s. o.
Ziff. 1). Ferner konnte der Antragsgegner 1 allein fur sich Beschwerde einlegen,
da bei mehreren Gebrauchsmusterinhabern jeder Inhaber beschwerdeberechtigt
ist; insoweit gelten die gleichen Grundsatze wie bei Beschwerden in Patentsachen
(vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPU, 10. Aufl., § 73, Rn. 106 und § 74, Rn. 7). Un-



erheblich fir die Frage der Zuldssigkeit der Beschwerde ist, ob der Antragsgeg-
ner 1 nach Erléschen des Streitgebrauchsmusters ein eigenes Interesse an der
Feststellung der Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ggf. auch mit einem
geanderten Anspruchssatz hat, wenn der Antragsteller ein eigenes Feststellungs-
interesse nicht geltend macht, sondern das Loschungsverfahren in der Hauptsa-
che fur erledigt erklart; dies ist eine Frage der Begrindetheit der Beschwerde
(s. u. zZiff. 3.).

3. Das beschwerdegegenstandliche Ldschungsverfahren war in der Hauptsa-
che erledigt, nachdem die Antragstellerin nach Erléschen des Streitgebrauchs-
musters ein eigenes Rechtsschutzinteresse an der riickwirkenden Feststellung der
Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nicht mehr geltend gemacht hat, so-
dass auf die einseitig gebliebene Erklarung der Erledigung der Hauptsache durch
die Antragstellerin dies durch Beschluss auch festzustellen war. Denn die Frage,
ob ein Léschungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist, tritt als Verfahrensge-
genstand an die Stelle des bisherigen Léschungsbegehrens, wenn der Antrag-
steller — wie hier — die Hauptsache fir erledigt erklart und der Antragsgegner dem

nicht zustimmt.

a) Es entspricht standiger und gefestigter Rechtsprechung, dass mit dem Erl6-
schen des Streitgebrauchsmusters das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers
fur die Weiterverfolgung des Ldschungsantrags (88 15, 16 GebrMG) i. S. e. Po-
pularantrags entfallt und das Verfahren vom Antragsteller nur mit dem Ziel der
rickwirkenden Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters wei-
terverfolgt werden kann, wenn er ein besonderes eigenes Rechtsschutzinteresse
an der Feststellung der Unwirksamkeit hat (vgl. z. B. BGHZ 64, 155, Tz. 11
— Lampenschirm; GRUR 1983, 725, 728, Tz. 40 - Ziegelsteinformling).

In diesem Zusammenhang ist ferner zu bericksichtigen, dass das gebrauchs-
musterrechtliche, als kontradiktorisches Verfahren zwischen Antragsteller und Ge-

brauchsmusterinhaber gestaltete Loschungsverfahren ebenfalls nach standiger



Rechtsprechung dem Anliegen dient, schutzunwirdige Scheinrechte zu beseiti-
gen, und damit in erster Linie der Wahrung o6ffentlicher Belange (vgl. z. B. bereits
BGH GRUR 1962, 140, Tz. 3 — Stangenfuhrungsrohre). Hiervon ausgehend ist ein
vom Gebrauchsmusterinhaber selbst gestellter Léschungsantrag als unzulassig zu
erachten, zumal ein Verfahren mit dem vom Gebrauchsmusterinhaber verfolgten
Zweck, den Rechtsbestand des betr. Gebrauchsmusters feststellen zu lassen,
nicht geboten ist (so bereits die Entscheidung des damaligen 1. Beschwerde-
senats des DPA vom 18. Juli 1955, BI. f. PMZ 1955, 299; vgl. auch Buihring,
GebrMG, 8. Aufl., 8 16, Rn. 48; Loth, GebrMG, 2. Aufl., 8 15, Rn. 8). Denn dem
Gebrauchsmusterinhaber steht kein rechtlich erhebliches Interesse an der
(weiteren) Durchfihrung eines vom Léschungsantragsteller in der Hauptsache fur
erledigt erklarten Léschungsverfahrens zu (Mitt. 1956, 36). Vielmehr kommt es fir
die Zulassigkeit der Fortsetzung des Verfahrens zum Zwecke der Feststellung der
Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nach dessen Erléschen allein auf das
Rechtsschutzinteresse des Antragstellers an, wahrend das Interesse des Antrags-
gegners an der Rechtsbestandigkeit des Streitgebrauchsmusters die (weitere)
Durchfihrung des Verfahrens nicht rechtfertigt (vgl. auch Benkard, PatG, 11. Aufl.,
§ 15 GebrMG, Rn. 7a).

Der Antragsgegner 1 hat nach alledem kein eigenes rechtlich erhebliches Inte-
resse an der weiteren Durchfihrung des Léschungs- bzw. Feststellungsverfah-
rens, auch nicht mit einem geanderten, eingeschrankten Anspruchssatz, nachdem
die Antragstellerin das Léschungsverfahren nach Erléschen des Streitgebrauchs-

musters fur erledigt erklart hat.

b) Das beschwerdegegenstandliche Loschungsverfahren ist auch im Ubrigen in
der Hauptsache erledigt, nachdem das Streitgebrauchsmuster durch Zeitablauf
erloschen ist (8 23 Abs. 1 GebrMG) und die Antragstellerin kein eigenes Feststel-
lungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gel-
tend gemacht hat. Auf die Beurteilung der Frage, ob der Gegenstand des Streit-

gebrauchsmusters schutzunfahig war oder ein sonstiger Léschungsgrund nach
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8 15 GebrMG vorlag, kommt es aber entgegen der Auffassung der Gebrauchs-
musterabteilung nicht an. Insoweit ist folgendes malRgebend zu beriicksichtigen:

aa) Der o.g. Zweck des Loschungsverfahrens ist mit Erléschen des Streitge-

brauchsmusters erreicht.

bb) Eine Fortsetzung des Verfahrens mit einer inhaltlichen Uberpriifung, ob das
Streitgebrauchsmuster schutzfahig war oder nicht, kann nur aufgrund eines ent-
sprechenden Feststellungsinteresses des Antragstellers erfolgen (s. o. a). Erklart
der Antragsteller nach Erléschen des Streitgebrauchsmusters das Léschungsver-
fahren in der Hauptsache fur erledigt, macht er gerade kein eigenes Interesse an
der Fortsetzung des Verfahrens und an einer Sachentscheidung bzgl. des Be-
stands des Streitgebrauchsmusters geltend. Wenn sich der Antragsgegner-
/Gebrauchsmusterinhaber dieser Erklarung nicht anschliel3t und vielmehr die
Fortsetzung des Verfahrens betreibt, macht hingegen nur noch er ein Interesse an
einer Sachentscheidung Uber den Bestand des Streitgebrauchsmusters geltend;
ein rechtlich relevantes Interesse des Gebrauchsmusterinhabers hieran ist aber
aus den oben unter a) genannten Griinden gerade nicht gegeben. Es ist auch da-
rauf hinzuweisen, dass der BGH gemal Beschluss vom 26. Juni 2012, X ZB 4/11
— Sondensystem, Tz. 7 — 9 ein patentrechtliches Einspruchsverfahren als in der
Hauptsache erledigt erachtet, nachdem das Streitpatent durch Verzicht erloschen
war, der Einsprechende kein Rechtsschutzbedurfnis mehr hatte und auch fir eine
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen kein Raum mehr bestand.
Das muss aus den unter a) genannten Grinden erst recht fir das gebrauchs-

musterrechtliche Loschungsverfahren gelten.

cc) Da, wie bereits ausgefiihrt, das gebrauchsmusterrechtliche Ldschungs-
verfahren dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung von Scheinrechten
dient, nicht aber einer eventuellen Neugestaltung des Streitgebrauchsmusters
durch den Inhaber, besteht auch und gerade dann kein Grund, das Verfahren

fortzusetzen, wenn der Inhaber das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang
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einer eingeschrankten Fassung geltend machen will. Auch insoweit steht dem
Inhaber kein rechtlich relevantes Interesse an einer Sachentscheidung mehr zu,
wenn das Streitgebrauchsmuster erloschen ist und der Antragsteller kein
Feststellungsinteresse hat oder geltend macht, und zwar selbst dann, wenn der
Antragsgegner mit einer eingeschrankten Fassung des Streitgebrauchsmusters
maoglicherweise weiteren Feststellungsantragen Dritter entgegenwirken konnte
(was der Antragsgegner 1 vorliegend auch gar nicht geltend gemacht hat). Denn
es bleibt ihm unbenommen, eingeschrankte Schutzanspriche mit der Erklarung,
das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang dieser Anspriche geltend zu
machen, beim DPMA einzureichen, was auch nach Erléschen des Streitge-
brauchsmusters noch mdglich ist (vgl. die Senatsentscheidung vom 11. De-
zember 1986, 5 W (pat) 400/86, BI. f. PMZ 1988, 20).

c) Nach alledem hat die Gebrauchsmusterabteilung im Ergebnis zu Recht
festgestellt, dass das beschwerdegegenstandliche Ldschungsverfahren in der
Hauptsache erledigt war, nachdem die Antragstellerin nach Erléschen des Streit-
gebrauchsmuster kein Feststellungsinteresse in Bezug auf die Unwirksamkeit des
Streitgebrauchsmusters geltend gemacht und die Hauptsache einseitig fur erledigt

erklart hat.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG i. V. m. 88 91, 100 Abs. 3 ZPO.

5. Der Senat konnte ohne mindliche Verhandlung entscheiden. Nachdem die
Beteiligten mit Schriftsatzen vom 31. Juli 2018 bzw. 6. September 2018 erklart
haben, nicht zu der auf 11. Oktober 2018 bestimmten mundlichen Verhandlung zu
erscheinen, ist hierin zugleich ein beiderseitiger, konkludenter Verzicht auf die

Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung zu sehen.



-12 -

lll. 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 gertgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

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

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber 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 Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Metternich Dr. Friedrich Dr. Zebisch

Fi



