BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 425/22 Verkiindet am
7. November 2023

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 002 680

ECLI:DE:BPatG:2023:071123B35Wpat425.22.0



hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 7. November 2023 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dr.-Ing. Dorf-

schmidt

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. April 2022 wird abgeandert. Das Streitgebrauchsmus-
ter 20 2017 002 680 wird insoweit geldscht, als es Uber den Gegenstand
der Antragsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 vom 25. Oktober 2023 hin-
ausgeht.

2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin
80% und der Antragsteller 20%. Der Kostenausspruch bezuglich der Kos-
ten des erstinstanzlichen Loschungsverfahrens gemafd Ziff. 2 des ange-

fochtenen Beschlusses bleibt unberihrt.

Grinde:

Das am 19. Mai 2017 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 21. August 2018
mit den Schutzanspriichen 1 — 26 und der Bezeichnung ,Behélter fir eine Spritzpis-
tole sowie Vorrichtung zum Verspriihen oder Verspritzen einer Substanz mit einem

solchen Behélter” eingetragen worden.



Gegen die eingetragenen Schutzanspriiche 1 — 26 richtet sich der als Teil-Lo-
schungsantrag bezeichnete Loschungsantrag des Antragstellers vom 24. Juli 2020.
Der Loschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 10. August 2020 zugestellt wor-
den. Sie hat dem Loschungsantrag mit Schriftsatz vom 8. September 2020, einge-
gangen am 9. September 2020, rechtzeitig widersprochen. Im weiteren Loschungs-
verfahren, in welchem die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 16. Marz 2021 u.a.
Hilfsantrage 1 und 2 mit gednderten Anspruchsfassungen eingereicht hat, fand am
7. April 2022 eine mindliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt,
in welcher die Antragsgegnerin eine weitere geanderte Anspruchsfassung als Hilfs-
antrag 3 eingereicht hat. Der Antragsteller hat die Loschung des Streitgebrauchs-
musters im Umfang der eingetragenen Schutzanspriiche 1 — 26 sowie der Hilfsan-
trage 1 und 2 beantragt und erklart, zu Hilfsantrag 3 keinen Antrag zu stellen. Die
Antragsgegnerin hat die Zuriickweisung des Streitgebrauchsmusters beantragt und
hilfsweise das Streitgebrauchsmuster im Umfang der Hilfsantrage 1 und 2 vom 16.
Marz 2022, 3 vom 7. April 2022 und 4 — 10 vom 16. Marz 2022 verteidigt.

Mit in der mindlichen Verhandlung vom 7. April 2022 verkiindetem Beschluss hat
die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster geléscht, soweit es tber
die Fassung nach Hilfsantrag 3 hinausgeht und von den Kosten des Loschungsver-
fahrens 80% der Antragsgegnerin und 20% dem Antragsteller auferlegt. Sie hat
diese Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 sei nicht schutzféahig, da er
von der als E6 in das Verfahren eingefiihrten Druckschrift DE 203 21 212 U1 neu-
heitsschadlich getroffen werde. Die Anspruchsfassungen nach den Hilfsantragen 1
und 2 wiesen, ausgehend von der E6 in Kombination mit dem fachmé&nnischen Wis-
sen keinen erfinderischen Schritt auf. Soweit der Antragsteller die Anspruchsfas-
sung nach Hilfsantrag 3 nicht angreife, sei von einer Teil-Ricknahme des Lo-

schungsantrags auszugehen.



Gegen diesen ihr am 16. Mai 2022 zugestellten Beschluss richtet sich die Be-
schwerde der Antragsgegnerin vom 14. Juni 2022, eingegangen mit einem SEPA-
Mandat am selben Tag, und begriindet mit Schriftsatz vom 28. November 2022. Sie
ist der Auffassung, dass der Gegenstand der eingetragenen Fassung von der E6
nicht neuheitsschadlich vorweggenommen werde und vom Stand der Technik auch
nicht nahegelegt sei. Dies gelte auch fir die Anspruchsfassungen nach den erstin-

stanzlichen Hilfsantragen 1 und 2.

Der Antragsteller ist der Auffassung der Antragsgegnerin insbesondere unter Ver-
weis auf seinen erstinstanzlichen Vortrag und den angefochtenen Beschluss entge-

gengetreten.

Der Senat hat mit Hinweis vom 13. Oktober 2023 als vorlaufige Auffassung erheb-
liche Zweifel an der Schutzfahigkeit des Gegenstands des eingetragenen Schutz-
anspruchs 1 sowie der Anspruchsfassungen nach den Hilfsantragen 1 und 2 geau-
Rert.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2023 neben den Hilfsan-
tragen BPatG 1 und BPatG 2, die den erstinstanzlichen Hilfsantrdgen 1 und 2 ent-
sprechen, noch zwei weitere Hilfsantrdge BPatG 3 und BPatG 4 mit jeweils gean-

derten Anspruchsfassungen eingereicht.

In der mundlichen Verhandlung am 7. November 2023 hat der Senat nach Erérte-
rung der Sach- und Rechtslage den Beteiligten mit Blick auf die beiderseits beste-
henden Risiken eine einvernehmliche Beilegung des Verfahrens dahingehend vor-
geschlagen, dass die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster im Umfang des
Hauptantrags und der Hilfsantrage BPatG 1 und BPatG 2 nicht weiter verteidigt,
wahrend der Antragsteller erklart, dass sich sein Loschungsantrag nur insoweit ge-

gen das Streitgebrauchsmuster richtet, als dieses tber die Fassung nach Hilfsan-



trag BPatG 3 hinausgeht, er aber beztiglich Hilfsantrag BPatG 3 keinen Antrag stel-
len wolle, wobei die Kostenquote gemaf? dem angefochtenen Beschluss dem Senat

fur beide Rechtsziige angemessen erscheine.

Die Antragsgegnerin hat daraufhin den Antrag gestellt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. April 2022 abzuandern und den Loschungsantrag gegen
das Streitgebrauchsmuster 20 2017 002 680 im Umfang der Anspruchsfas-
sung nach Hilfsantrag BPatG 3 zurlickzuweisen.

Der Antragsteller hat erklart,

dass sich sein Loschungsantrag nur insoweit gegen das Streitgebrauchsmus-
ter richtet, als dieses Uber die Fassung nach Hilfsantrag BPatG 3 hinausgeht,
er aber bezuglich der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 keinen An-
trag stellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die

Schriftsatze der Beteiligten und den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

1. Die Antragsgegnerin hat mit ihnrer geman ihrer Antragstellung in der mandli-
chen Verhandlung vom 7. November 2023 nur auf die Fassung nach beschwer-
deinstanzlichem Hilfsantrag BPatG 3 gerichteten Verteidigung des Streitgebrauchs-
musters ihren Widerspruch gegen den urspriinglichen Léschungsantrag teilweise
zurickgenommen (vgl. BGH GRUR 1998, 910 — Scherbeneis), und zwar insoweit,
als das Streitgebrauchsmuster tiber den Umfang der Schutzanspriche nach Hilfs-
antrag BPatG 3 hinausgegangen ist.



2. Es kann dahinstehen, ob der urspriingliche Loschungsantrag sich gegen das
Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gerichtet hat oder allein die eingetragene
Fassung dessen Gegenstand war. Denn unabhéngig davon, ob es sich bei einer
auf eine andere als die eingetragene Fassung gerichteten Weiterverfolgung des L6-
schungsantrags um eine Erweiterung eines urspringlichen Teil-L6schungsantrags
oder um eine Einschrankung eines urspriinglich in vollem Umfang gestellten L6-
schungsantrags handelt, ist gemal der zu seinem Antrag abgegebenen Erklarung
des Antragstellers in der mindlichen Verhandlung vom 7. November 2023 Gegen-
stand seines Ldschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur insoweit, als es
Uber die Anspruchsfassung nach BPatG 3 vom 7. November 2023 hinausgeht.

3. Nach alledem ist in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 Ge-
brMG das Streitgebrauchsmuster ohne weitere Sachprifung zu Iéschen, als es tber
die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag BPatG 3 hinausgeht. Im Umfang der An-
spruchsfassung nach BPatG 3 ist der vom Antragsteller eingereichte Léschungsan-
trag indessen nicht, jedenfalls nicht mehr anhangig. Eine Sachentscheidung zu die-
ser Anspruchsfassung ist daher nicht weiter angezeigt. Vielmehr war, wie in Ziff. 1
des Tenors ausgesprochen, der angefochtene Beschluss entsprechend abzuan-

dern.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG i. V. m. 8 269 Abs. 3 ZPO. Hierbei ist zu bericksichtigen, dass zum einen die
Beteiligten diese Kostenverteilung gemalfd Vorschlag des Senats nicht in Frage ge-
stellt haben und zum anderen beide Seiten ihr Rechtsschutzziel nicht mehr in dem-
selben Umfang verfolgt haben, wie dies im erstinstanzlichen Léschungsverfahren
der Fall war, wobei die Antragsgegnerin ihr Rechtsschutzziel aber weitaus umfang-
reicher eingeschrénkt hat als der Antragsteller. Billigkeitsgriinde, die Anlass zu einer

anderweitigen Kostenentscheidung geben kénnten, liegen nicht vor.



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 gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, o-
der

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 Rippel Dr.-Ing. Dorfschmidt



