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betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 101 994.2

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 24. April 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kostengrundent-

scheidung aufgehoben.

2. Sowohl die Kosten des patentamtlichen Loschungsverfahrens
als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegen-

einander aufgehoben.
3. Die weitergehende Beschwerde der Antragsgegnerin und die
Anschlussbeschwerde des Antragstellers werden zurtickgewie-

sen.

Grinde

Das Gebrauchsmuster 20 2017 101 994.2 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem

Teilldschungsantrag aufgrund eines teilweisen Widerspruchs im Umfang zur Regis-



terakte nachgereichter, neuer Schutzanspriche teilweise geléscht worden. Die Ver-
fahrensbeteiligten streiten Uber die Kosten des Loschungsverfahrens, die die Ge-

brauchsmusterabteilung im Wesentlichen der Antragsgegnerin auferlegt hat.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2017 101 994.2
mit der Bezeichnung ,Backunterlage”, das am 2. Mai 2017 mit einem Hauptan-
spruch und 12 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rickbezogenen
Schutzanspriichen eingetragen wurde. Zum Streitgebrauchsmuster liegt ein Re-
cherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 12. Dezem-
ber 2017 vor. Gemal diesem Recherchebericht wurden von der Prifungsstelle zwei
Entgegenhaltungen der Kategorie ,X* ermittelt, wodurch also auch Teile des Streit-
gebrauchsmusters moglicherweise neuheitsschadlich vorweggenommen worden

sein konnten.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 15. August 2020
unter Fristsetzung zum 15. September 2020 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu

verzichten. Zur Begrindung war lediglich ausgefihrt:

.Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzanspriche, deren Gegen-
stande nicht schutzfahig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren
bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ih-
rem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum Gebrauchsmus-

ter sowie dem dort genannten Stand der Technik bereits bekannt®.

Weitergehende Ausfilhrungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum An-
meldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fan-

den sich in dem genannten Schreiben nicht.

Mit Schreiben vom 15. September 2020, eingegangen beim DPMA am selben Tag,

reichte die Antragsgegnerin neue Schutzanspriiche 1 bis 12 zu den Akten und er-



klarte, dass sie sowohl fir die Vergangenheit als auch fur die Zukunft das Streitge-
brauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Anspriiche 1 bis 12 geltend ma-
che. Der neue Anspruchssatz zeichnete sich durch einen neuen Anspruch 1 aus, in
den das einschrankende Merkmal ,blattformig“ vor den Begriff ,Backunterlage® und

die Merkmale des eingetragenen Anspruchs 3 aufgenommen worden waren.

Der neue, verteidigte Hauptanspruch lautete nunmehr (Anderungen hervorgeho-

ben) wie folgt:

»L. Blattférmige Backunterlage (1) aus einem blattférmigen Mate-
rial, das an einer Oberseite (2) eine gepragte Strukturierung (6)
aufweist, die mit einer Antihaft-Beschichtung versehen ist, wobei

an der Oberseite (2) AuswoOlbungen zur Reduzierung der an

einem Backgut anliegenden Fldche vorgesehen sind,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterseite (3) zumindest be-
reichsweise glatt ausgebildet ist und zumindest die glatten Berei-
che (13) wenigstens bereichsweise eine Antirutschbeschichtung
(11) aufweisen.”

Der Eingang der neuen Schutzanspriche wurde am 16. September 2020 im Regis-

ter vermerkt.

Mit Schreiben vom 18. Januar 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, be-
antragte der Antragsteller die teilweise LOschung des Streitgebrauchsmusters,
namlich im Umfang der eingetragenen Schutzanspriche 1, 2, 5, 8 bis 10, 12 und
13. Zur Begrindung fuhrte er aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht
schutzfahig sei. Hierzu verwies er auf den Recherchebericht des DPMA vom 12.
Dezember 2017 und den dort zitierten Stand der Technik. Dieser Teilléschungsan-
trag wurde der Antragsgegnerin am 4. Februar 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom
23. Februar 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat die Antragsgegne-

rin erklart, dass sie dem Teilldéschungsantrag im Umfang der am 15. September



2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprichen widerspreche. Die An-
tragsgegnerin hielt den Loschungsantrag fur unzuléassig, da der Antragsteller, ein
Rechtsanwalt, diesen nur zum Zweck des Generierens von Gebuhren gestellt habe;
ferner beméangelte die Antragsgegnerin, der Antrag habe unter Verstol3 gegen 8§ 16
Satz 2 GebrMG keine Tatsachen enthalten, auf die er gestiutzt werde. Der platte
Verweis auf einen Recherchebericht sei nicht ausreichend. Der Gegenstand nach
Hauptanspruch 1 in der zur Registerakte nachgereichten Fassung sei neu und er-
finderisch, weshalb der Loschungsantrag auch in der Sache keinen Erfolg habe.
Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller die Kosten des Lo-

schungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat demgegeniber vorgetragen, dass der Widerspruch unzulassig
sei. Der Léschungsantrag sei lediglich auf die eingetragenen Schutzanspriche 1,
2,5, 8 bis 10, 12 und 13 bezogen worden, wahrend die nachgereichten Schutzan-
spruche die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs 3 enthielten. Dieser An-
spruch sei aber nicht angegriffen worden; die Verteidigung von Schutzanspriichen

mit Merkmalen aus einem nicht angegriffenen Anspruch sei nicht statthatft.

Der Antragsteller hat mit Eingabe vom 4. Mai 2021 seinen Léschungsantrag erwei-
tert, indem er zusatzlich die Léschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der
eingetragenen Schutzanspriche 4, 6, 7 und 11 beantragt hat, sodass sich sein An-
trag fortan gegen alle eingetragenen Schutzanspriiche - ausgenommen den An-
spruch 3 - richtete. Mit Eingabe vom 23. August 2021 hat der Antragsteller sodann
klargestellt, dass die verfahrensgegenstandlichen Schutzanspriiche insoweit nicht
angegriffen seien, als diese einen Riuckbezug auf den Schutzanspruch 3 enthielten.
Ferner hat der Antragsteller beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des L06-

schungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2022 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA im

schriftlichen Verfahren entschieden:



,Das Gebrauchsmuster wird im Umfang seiner Schutzanspriiche 1, 2 (umféanglich)
sowie seiner Anspriche 4 bis 13, soweit sie Uber den Riickbezug auf den Anspruch

3 hinausgehen, geldscht.”

Die Kosten des Loschungsverfahrens hat die Gebrauchsmusterabteilung zu 90 %

der Antragsgegnerin und zu 10 % dem Antragsteller auferlegt.

Die Gebrauchsmusterabteilung stitzt diese Kostenentscheidung auf 88 17 Abs. 4
Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. 88 92, 269 Abs. 2 (analog)
ZPO. Aufgrund einer Erweiterung des Léschungsantrags seien zuletzt die Schutz-
anspriche 1, 2 und 4 bis 13 zum Gegenstand des Verfahrens geworden. Die An-
tragsgegnerin habe dem Ldschungsantrag mit einer unzuldssigen Anspruchsfas-
sung widersprochen, da diese die Merkmale des nicht angegriffenen Schutzan-
spruchs 3 enthalten habe. Allerdings habe der Antragsteller bei seinem Léschungs-
antrag nicht zum Ausdruck gebracht, dass die Schutzansprichen 4 bis 13 nur inso-
weit angegriffen wirden, als diese nicht auf Schutzanspruch 3 riickbezogen seien.
In der spateren Klarstellung des Antragstellers sei eine teilweise Ricknahme des
Léschungsantrags zu sehen, die eine anteilige, allerdings nur geringe Kostentra-

gung des Antragstellers rechtfertige.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 5. August 2022 form- und
fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmafige Beschwerdegebuhr entrich-
tet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung
bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-L6-
schungsverfahrens nicht ausreichend bertcksichtigt habe. Sie halt zu ihren Guns-
ten die Anwendung von 8 93 ZPO flr geboten. Anders als das Patentgesetz sehe
das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschran-
kungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entge-
genstehender Stand der Technik aufgefunden, kdnne der Inhaber zwar auf sein
Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsachlich sei es aber fir einen prak-

tikablen Teilverzicht haufig notwendig, die Schutzanspriiche neu zu fassen. Eine



Neufassung der Anspriiche ,ex tunc” sei jedoch, da das Gebrauchsmusterrecht kein
Beschrankungsverfahren kenne, nicht mdglich. Die Rechtsprechung sehe es des-
wegen als zuldssig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. ein-
geschrankte Schutzanspriche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden
mit der Erklarung, dass sich das Schutzbegehren fur die Vergangenheit und die
Zukunft auf die neuen Anspriiche beschranke (BGH GRUR 1998, 910, 912 - ,Scher-
beneis®). Im Hinblick auf ein mogliches Léschungsverfahren sei die Erklarung als
bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1
GebrMG auszulegen. Eine solche Erklarung habe die Antragsgegnerin mit dem
Schreiben vom 15. September 2020 abgegeben. Hiervon ausgehend habe die An-
tragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Loschungsantrag zu
stellen. Dem Antragsteller komme vor diesem Hintergrund fur die Stellung des L6-

schungsantrags kein Rechtsschutzbeddrfnis zu.

Ferner werde die von der Rechtsprechung anerkannte Mdglichkeit der nachtragli-
chen Einreichung beschrankter Schutzanspriche ausgehebelt, folgte man der
Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber
werde die Moéglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Ldschungsverfahren zu
beschréanken, sodass er stets der negativen Kostenfolge eines unnétigen und letzt-
lich nur noch formal zu prifenden Loschungsantrages ausgesetzt sei. Die Antrags-
gegnerin habe keine andere Mdglichkeit gehabt, als dem Léschungsantrag im Um-
fang der nachgereichten Schutzanspriiche zu widersprechen, da durch die nachge-
reichten Anspriche bereits ein vorweggenommener Verzicht auf Widerspruch er-
klart worden sei. Die Bindungswirkung der schuldrechtlichen Erklarung entfalte sich
unabhangig davon, ob die Beschrankung in den Anspriichen mit Blick auf den Um-
fang des Loschungsantrags zuldssig sei oder nicht. Es kdnne nicht sein, dass im
Falle eines Loschungsverfahrens ein Gebrauchsmusterinhaber trotz zuvor schuld-
rechtlich beschrankter Anspriiche mit den vollen Kosten eines Ldschungsverfah-

rens belastet werde.



Im Ubrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Léschungsantrages rechts-
missbrauchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwagungen geleitet
sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitge-
brauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebuhrenerzielungsin-
teresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und
2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Léschungsverfahren betrieben habe, denen

stets eine Verzichtsaufforderung ohne inhaltliche Begrindung vorausgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kostengrun-
dentscheidung aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des

Léschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.

Ferner hat der Antragsteller im Wege einer unselbstandigen Anschlussbe-

schwerde beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kosten-
grundentscheidung dahingehend abzuandern, dass der Antrags-

gegnerin die Kosten des Verfahrens vollstandig auferlegt werden.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass der Loschungsausspruch zu den Schutzan-
spriche 1 und 2 insoweit unzuléassig gewesen sei, als sich deren Umfang mit dem

des Schutzanspruch 3 Uberschnitten habe. Eine Loschung des Streitgebrauchs-



musters im Umfang des Schutzanspruchs 3 sei zu keinem Zeitpunkt beantragt wor-
den. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Léschung der eingetragenen
Schutzanspruche 4 bis 13 nicht in vollem Umfang, sondern nur insoweit beantragt
worden sei, als diese nicht auf Schutzanspruch 3 rickbezogen gewesen seien. Es
habe somit keine Teilricknahme des Léschungsantrags stattgefunden. Vom Streit-
gebrauchsmusters sei gemal} der Hauptsacheentscheidung nur so viel tbriggeblie-
ben, wie vom L&schungsantrag immer ausgenommen gewesen sei. Somit habe der

Antragsteller in vollem Umfang obsiegt.

Im Ubrigen habe die Antragsgegnerin Anlass zum Loschungsantrag gegeben. Das
nachtragliche Nachreichen von eingeschrankten Schutzansprichen sei lediglich
eine Erganzung und kein Ersatz eines Teilverzichts. Die Antragsgegnerin hatte, um
Kosten zu vermeiden, vor dem Eingang des Léschungsantrages gegeniber dem
DPMA erklaren kdnnen, dass sie auf die Schutzanspriche 1, 2 und 4 bis 13 ver-

zichte.

Ferner liege auch kein rechtsmissbrauchliches Verhalten seitens des Antragstellers
vor. Dies folge bereits aus dem Umstand, dass es sich bei dem Léschungsanspruch

um einen im offentlichen Interesse bestehenden Anspruch handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Ak-

teninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat
teilweise Erfolg, da die Kosten des Léschungsverfahrens aufgrund der konkreten
Umstande des Einzelfalls billigerweise gegeneinander aufzuheben sind. Dies folgt
aus einer Anwendung von 88 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2
PatG und § 92 Abs. 1 ZPO.
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1. Fur die Entscheidung Uber die Beschwerde, die lediglich gegen die Kosten-
entscheidung gerichtet ist, ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Be-
setzung mit drei juristischen Mitgliedern berufen. Er entscheidet zwar gemal § 18
Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen Mitglied
und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Be-
schlisse der Gebrauchsmusterabteilung Uber Loschungsantrage handelt. Mit der
vorliegenden Beschwerde wird jedoch nicht eine Sachentscheidung tber einen Lo-
schungsantrag angegriffen, sondern lediglich die Kostengrundentscheidung; somit
ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung tber einen Loschungsantrag i. S. d.
§ 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG gegeben. Fir die Besetzung ist daher die
allgemeine Bestimmung des 8§ 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG mal3gebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen L6-
schungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrecht-
lichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, wie sich aus
88 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO ergibt. Hierbei kommt es grund-
satzlich darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der
Entscheidung im Loschungsverfahren tbriggeblieben ist. Vorliegend ist das Streit-
gebrauchsmuster im beantragten Umfang geléscht worden, sodass allein nach dem
Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des Léschungsver-
fahrens an sich der Antragsgegnerin aufzuerlegen waren. Der Gesetzgeber hat aber
uber den Verweis auf die Billigkeitsklausel des 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Mog-
lichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgrinden er¢ffnet. Ob Billigkeitsgrinde eine
vom Unterliegensprinzip abweichende Kostenverteilung erforderlich machen, ist
eine nach den konkreten Fallumstéanden zu treffende Einzelfallentscheidung. Hier
ist ein Fall gegeben, der billigerweise eine gegenseitige Aufhebung der Kosten im
Sinne von § 92 Abs. 1 ZPO naheleqgt.
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2.1. Insoweit allerdings, als in der angegriffenen Kostengrundentscheidung vom
Unterliegensprinzip abgewichen wurde und der Antragsteller mit 10 % der Verfah-
renskosten belastet worden ist, erweist sich die Begrindung des angefochtenen
Beschlusses als nicht tragféahig. Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob der Antrag-
steller anfanglich bei seinem Léschungsantrag nicht hinreichend zum Ausdruck ge-
bracht hatte, dass er die Schutzanspriichen 4 bis 13 nur insoweit angreifen wolle,
als diese nicht auf Schutzanspruch 3 riickbezogen seien. Selbst wenn dies so ware,
konnte eine darin zu sehende, spatere Einschrankung des Léschungsantrags es
(insoweit) nicht rechtfertigen, auch den Antragsteller - wie geschehen - mit Kosten
zu belasten. Der Antragsteller hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die auf den
Schutzanspruch 3 riickbezogenen Schutzanspriiche 4 bis 13 Gegenstande betref-
fen, die vom Schutzbereich des Schutzanspruchs 3 bereits mitumfasst sind. Damit
betrifft die vom Antragsteller spater im Verfahren erklarte Klarstellung in jedem Falle
nur eine in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutungslose Einschrankung, die zu Gunsten
des Antragstellers billigerweise zur Anwendung des Ausnahmetatbestandes nach
§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO fuhren musste, er also von einer Kostenauferlegung freizu-

stellen wére.

2.2. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich allerdings, indem sie
der Antragsgegnerin weitiiberwiegend mit den Verfahrenskosten belastet, in ande-
rer Weise als unbillig. Der Antragsgegnerin darf mit Blick auf das inhaltlich unzu-
reichende Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 15. August 2020 nicht
zur Last gelegt werden, dass sie das Streitgebrauchsmuster durch die am 15. Sep-
tember 2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprichen in bestimmter
Weise verteidigt und sich dadurch mit Blick auf ein spateres Loschungsverfahren
teilweise ihrer Verteidigungsmaoglichkeiten begeben hat. Dies folgt im Wesentlichen
aus dem Umstand, dass der Antragsteller bei seinem spéateren Ldschungsan-
trag - was nachfolgend noch naher ausgefuhrt wird - zugutekam, dass (ebenso wie
im Patentnichtigkeitsverfahren) die beschréankte Verteidigung eines mit einem Teil-

l6schungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters nicht durch die Aufnahme von
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Merkmalen eines nicht angegriffenen Unteranspruchs in den Hauptanspruch még-
lich ist und im Widerspruch zum Antragsgrundsatz steht (vgl. BGH GRUR 2023,
1526, 1529, Rz. 46 - ,Tischgrill*; GRUR 2023, 1274, 1282, Rz. 150 - ,Anschluss-

klemme®).

Die Anwendung von 88 91, 92 ZPO in Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren kann
im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnissen fuh-
ren, wenn sich ein Léschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmus-
ter richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Léschungs-
antrags beschrankte Schutzanspriiche zur Gebrauchsmusterakte nachgereicht hat
verbunden mit der Erklarung, fur die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Ge-
brauchsmuster keine weitergehenden Anspriiche mehr geltend zu machen (,Scher-
beneis“-Erklarung) und dagegen der Ldschungsantragsteller - wie hier gesche-
hen - eine vom Gegenstand der nachgereichten, eingeschrankten Schutzansprtiche
abweichende Ldschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden
Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Buhring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17
Rn. 92).

Die Erklarung eines Gebrauchsmusterinhabers, Uber die nachgereichten Anspri-
che hinaus keine Rechte mehr Anspriiche aus dem Gebrauchsmuster geltend ma-
chen zu wollen, ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, schuldrechtlich bindende
Selbstbeschrankung des Inhabers auf den Gegenstand der nachgereichten Schutz-
anspruche. Daruber hinaus bedeutet diese ,Scherbeneis“-Erklarung einen ,vorweg-
genommen Verzicht auf Widerspruch* (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - ,Scher-
beneis*). Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist allerdings ein vom DPMA, ei-
ner Behorde der offentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, der nur durch einen
(gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verandert werden kann; dies hat zur Folge,
dass der Loschungsantragsteller seinen Loschungsantrag weiterhin gegen die ein-
getragene Fassung zu richten hat (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - ,Tisch-
grill"; Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 9. Aufl.,, 8 17 Rn. 57). Im Falle eines L06-

schungsantrags fuhrt die ,Scherbeneis”-Erklarung zwingend dazu, dass mit Ablauf
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derin 8 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist das entsprechende Streit-
gebrauchsmuster ,ex tunc” teilgeléscht ist, was wiederum aus 8 17 Abs. 1 Satz 2
GebrMG folgt. Ein Gebrauchsmusterinhaber muss deshalb beachten, dass er sein
Schutzrecht zwingend nur noch im Umfang der nachgereichten, beschrankten
Schutzanspriiche verteidigen, d. h. auch einem spateren Léschungsantrag nur noch
in diesem Umfang wirksam widersprechen kann (BGH GRUR 1998, 910, 912 -
~Scherbeneis”).

2.3. Bei der hier zu treffenden Kostenentscheidung ist der Umstand zu beachten,
dass der Antragsteller der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben
(Verzichtsaufforderung) vom 15. August 2020 keine Mdglichkeit eingerdumt hatte
zu erkennen, in welcher Weise sie das Streitgebrauchsmuster schuldrechtlich mit
einer ,Scherbeneis“-Erklarung beschranken kénnte, um einen Loschungsantrag zu
vermeiden. Eine ernsthafte Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster
bzw. zur Zustimmung zu dessen Loschung muss grundsatzlich mit nachprifbaren
Fakten versehen sein, auf die sich das Begehren stitzt. Es trifft zwar zu, dass die
Anforderungen an ein Aufforderungsschreiben nicht tberspannt werden durfen und
keine bis ins Detail ausgefiihrten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum
das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann (vgl. BPatG, Beschluss vom
7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 — ,Verpackung einer Sicherheits- und Ret-
tungsausrustung”; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - ,Al-
terslegitimation bei Verkaufsautomaten®; Beschluss vom 16. November 2022, Az.
35 W (pat) 1/21 — ,Filteranordnung”; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl.,
8 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., 8 17 Rn. 83; Buhring/Braitmayer, Ge-
brMG, 9. Aufl.,, 8 17 Rn. 100 f. - m. w. N.); in kostenrechtlicher Hinsicht kann es
aber - wie der vorliegende Fall zeigt - angezeigt sein, in einer Verzichtsaufforderung

mehr Informationen zu liefern, als zu deren Wirksamkeit notwendig sind.

Hier kann dahingestellt bleiben, ob der Antragsteller mit seinem Aufforderungs-

schreiben vom 15. August 2020 die Mindestvoraussetzungen, die an ein solches
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Schreiben zu stellten sind, erfllt hat. Unzweifelhaft ist jedoch, dass das verfahrens-
gegenstandliche Schreiben nur wenige, flr die Antragsgegnerin aussagekraftige In-
formationen lieferte. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassun-
gen dargelegt, die die Schutzfahigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen
konnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Satzen auf den Recherche-
bericht vom 12. Dezember 2017 verwiesen sowie auf den dort genannten Stand der
Technik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung,
insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitge-
brauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verstandnis des Schreibens legt noch
nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfahigkeit des Streitgebrauchs-
musters vor dem Abfassen der Verzichtsaufforderung selbst Uberprift hatte, wenn
er schreibt, dass ,Letzteres [die Schutzunfahigkeit] Inrem Unternehmen aus dem

Recherchebericht (...) bereits bekannt (ist)".

2.4. Dem mit Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 tbersandten Verlan-
gen des Antragstellers ist die Antragsgegnerin sodann in angemessener Weise
durch die Einreichung zulassiger, eingeschrankter Schutzanspriche nebst Abgabe
einer entsprechenden ,Scherbeneis“-Erklarung nachgekommen. Die hierbei abge-
gebene ,Scherbeneis“-Erklarung war voéllig eindeutig, klar und damit ohne jeden
Zweifel wirksam. Die Moglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise
rechtswirksam entgegentreten zu kénnen, ist unstreitig (vgl. BGH GRUR 2023,
1526, 1530, Rz. 69 ff. - , Tischgrill“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17
Rn. 22 - m. w. N.). Die von der Antragstellerin am 15. September 2020 zur Regis-
terakte nachgereichten Schutzanspriche 1 bis 12 zeichneten sich zudem dadurch
aus, dass in den neuen Hauptanspruch in zulassiger Weise einerseits das Merkmal
wblattformig” vor dem Begriff ,Backunterlage” eingefiigt wurde und anderseits dort
die Merkmale des nicht angegriffenen, eingetragenen Anspruchs 3 aufgenommen
wurden. Die neuen Schutzanspriiche bedeuteten eine sachdienliche und deutliche,
schuldrechtliche Einschrankung des Schutzbegehrens, indem die nunmehr vertei-
digte Backunterlage zwingend ,blattférmig“ sein musste und diese auf der Oberseite

nunmehr auch Auswdlbungen vorzusehen hatte, um die am Backgut anliegende
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Flache zu reduzieren. Diese neuen Schutzanspriiche hatten ohne weiteres im Wege
einer Teilldschung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG von Gesetzes wegen an die
Stelle der eingetragenen Schutzanspriiche treten kénnen, sofern der vorliegende
Loschungsantrag auf eine vollumfangliche Loschung des Streitgebrauchsmusters

gerichtet gewesen waére.

Grundsatzlich gilt zwar, dass die Auferlegung von Kosten auf einen Gebrauchsmus-
terinhaber gemal 88 91 ff. ZPO in der Regel billig ist, wenn das angegriffene Ge-
brauchsmuster auf den Léschungsantrag hin in einem Umfang geléscht wird, der
Uber die mit der ,Scherbeneis”-Erklarung verteidigten, neuen Schutzansprtche hin-
ausgeht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1531, Rz. 78 ff. - ,Tischgrill*). Dies ist zwar
vorliegend der Fall, jedoch ist ein besonderer Sachverhalt gegeben, der aus Grin-
den der Billigkeit - wie bereits oben angedeutet - eine andere Bewertung nahelegt.
Die Antragsgegnerin hatte grundsatzlich die Chance gehabt, dem Léschungsantrag
mit einer zuldssigen und rechtsbestandigen Anspruchsfassung zu widersprechen
und damit zu ihren Gunsten die Kostenfolge des 8§ 93 ZPO herbeizufiihren. Dem
Antragsteller ist zwar grundséatzlich kein Vorwurf zu machen, dass er spéater - in Ab-
weichung von seinem Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 - lediglich ei-
nen Teilangriff gegen Streitgebrauchsmuster gewahlt hat, der der Antragsgegnerin
nur noch eine unzureichende Verteidigung mit den zuvor am 15. September 2020
zur Registerakte nachgereichten Anspruchsfassung ubriglie3. Diese im vorliegen-
den Zusammenhang von der ,Scherbeneis“-Rechtsprechung des BGH bedingten,
verfahrensrechtlichen Besonderheiten mussen sich der Antragsteller in gleicher
Weise wie die Antragsgegnerin zurechnen lassen, was letztlich die hier getroffene

Kostengrundentscheidung rechtfertigt.

2.5. Aus der Entscheidung ,lonenaustauschverfahren” des BPatG, die in einem
Patentnichtigkeitsverfahren ergangen ist (vgl. BPatGE 51, 45, 50) fuhrt vorliegend
zu keiner anderen Einschétzung. Der 3. Senat des BPatG hatte dort entschieden,

dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgriinden auch dann die Kosten voll zu
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tragen habe, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsver-
fahrens mit neugefassten Patentanspriichen beschrankt verteidigt und der Nichtig-
keitsklager sich damit sofort einverstanden erklart habe. Diese Entscheidung ist im
Wesentlichen damit begrindet worden, dass die Moglichkeit der beschrankten Ver-
teidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents den Nichtig-
keitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den Weg des selbstandigen Beschrén-
kungsverfahrens gehen misse, und dadurch eine unbillige kostenmaRige Verschie-
bung des Beschrankungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren stattfinde. Der Un-
terschied zum vorliegenden Fall besteht aber gerade darin, dass das Gebrauchs-
musterrecht ein selbstandiges Beschrankungsverfahren gerade nicht vorsieht, so-
dass insoweit auch keine kostenmafiige Verschiebung ins Loschungsverfahren
stattfinden kann. Im Ubrigen hatte die dortige Nichtigkeitsklagerin bereits im Vorfeld
detailliert zur Patentfahigkeit des geschitzten Gegenstandes vorgetragen, sodass
fur die Nichtigkeitsbeklagte von Anfang an die Mdglichkeit bestand, sein Schutzbe-
gehren entsprechend anzupassen.

3.  Dafur, dass sich der Antragsteller mit seinem Loschungsantrag in anderer Hin-
sicht rechtsmissbrauchlich verhalten habe, gibt der vorliegende Sachverhalt keine
Anhaltspunkte. Beim patentamtlichen Loschungsverfahren handelt es sich um ein
.Popularrechtsbehelf*, an dessen Einlegung stets auch ein offentliches Interesse
besteht. Daher kann selbst bei einer Einlegung einer Vielzahl von nicht begrindeten
Verzichtsaufforderungen und anschlieenden Loschungsantragen durch eine Per-

son grundsétzlich kein rechtsmissbrauchliches Verhalten gesehen werden.

4. Wie sich aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergibt, war die Anschlussbe-

schwerde des Antragstellers entsprechend zuriickzuweisen.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemal} 88 18 Abs. 2
GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m 8 128 Abs. 4 ZPO die Durchfih-
rung einer mundlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt er-

schien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum
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Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu auf3ern. Es war zudem nicht erforderlich,

weitere Ermittlungen anzustellen oder auf erganzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf
8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG ebenfallsi. V. m. 8 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1ZPO,
die auch bei Nebenentscheidungen in Loschungsverfahren anwendbar sind (vgl.
Buhring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Beide Verfahrensbeteiligte
sind bei wirtschaftlicher Betrachtung mit ihren Rechtsbehelfen jeweils in gleichem
Umfang durchgedrungen und unterlegen. Grinde, die billigerweise eine andere

Kostenentscheidung geboten erscheinen lieRen, sind nicht ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerugt wird, dass

1. das beschlielRende 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
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

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

sind, oder
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6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten einzulegen.

Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch



