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BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache
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08.05



betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 4. August 2010 durch den Vorsitzenden Richter Mdullner sowie die

Richter Eisenrauch und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 20. November 2009 wird auf Kosten der Beschwerdefiihrerin

zurtickgewiesen.

Grinde

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 4. April 2007 angemeldeten und am
6. Juni 2007 eingetragenen  Gebrauchsmusters ... mit der Bezeich-
nung das die Antragstellerin
mit Loschungsantrag vom 16. Dezember 2008 angegriffen hat.

Die Vertreter der Antragsgegnerin, der der Loéschungsantrag am 14. Februar 2009
zugestellt wurde, haben mit Schreiben vom 5. Marz 2009 namens ihrer Mandantin
auf das Gebrauchsmuster verzichtet. Daraufhin hat die Gebrauchsmusterabteilung
das Gebrauchsmuster geloscht, weil dem Ldschungsantrag nicht widersprochen

worden ist.



Mit Beschluss vom 18. August 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung | des
Deutschen Patent- und Markenamts der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens
auferlegt, da der Verzicht auf das Gebrauchsmuster mit einem sofortigen Aner-

kenntnis gleichzusetzen sei.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat der Vertreter der Loschungsantragsgeg-
nerin eine Kostenrechnung in Hohe von 1.780 € eingereicht, die von einem Ge-
genstandswert von 100.000 € und dem 1,3-fachen Satz der Verfahrensgebihr

ausgeht.

Diesem Antrag hat die Beschwerdefihrerin widersprochen. Da das Gebrauchs-
muster nur ein Scheinschutzrecht gewesen sei, sei der Gegenstandswert O oder
jedenfalls weit niedriger als 100.000 €. Auch seien die Kosten fur den Vertreter der
Antragsgegnerin nicht erstattungsfahig, weil der ex nunc wirkende Verzicht auf
das Schutzrecht sofort nach Zustellung des Loschungsantrags kein Tatigwerden
innerhalb des Loschungsverfahrens gewesen sei.

Mit Beschluss vom 20. November 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung | die
von der Loschungsantragsstellerin an die frihere Gebrauchsmusterinhaberin zu
erstattenden Kosten ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 € und
dem einfachen Satz der Verfahrensgebihr (RVG VVNr. 2300) auf insgesamt
1.374 € festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der
eine Festsetzung des Gegenstandswertes auf 30.000 € und die Nichterhebung der

Verfahrensgebihr angestrebt wird.

Der Gegenstandswert richte sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der
Loschung des Gebrauchsmusters. Da vorliegend aufgrund des klaren, tbersichtli-
chen Sachverhalt und der klaren und eindeutigen Offenbarung im Stand der Tech-

nik auch fur die Antragsgegnerin und Laien leicht erkennbar gewesen sei, dass



das Streitgebrauchsmuster keinen Rechtsbestand haben kénne, sei eine Abwei-
chung vom Regel- bzw. Standardgegenstandswert geboten. Denn ein mdglicher
Unterlassungsanspruch sei offensichtlich nicht durchsetzbar gewesen. Aus diesen
Grinden sei ein Gegenstandswert von hochstens 30.000 € angemessen.

Kosten fur einen Patent- oder Rechtsanwalt seien nur dann zu erstatten, wenn
dieser im betreffenden Verfahren tatig geworden sei. Dies sei hier aber nicht der
Fall gewesen, weil die Vertreter der Antragsgegnerin zum Léschungsantrag ge-
schwiegen und auch keinen Widerspruch eingelegt hatten. Sie seien nur insoweit

tatig geworden seien, als sie den Verzicht auf das Schutzrecht erklart hatten.

Die Antragstellerin beantragt (sinngeman),

den Beschluss des Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Makrenamts vom 20. November 2009 aufzuheben
und von einer Festsetzung der Verfahrensgebihr abzusehen,
hilfsweise die Kosten nur unter Zugrundelegung eines Gegen-

standswertes in Hohe von hdchstens 30.000 € festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zuriickzuweisen.

Die Antragsgegnerin tragt vor, eine Reduzierung des Gegenstandswertes sei nicht
angemessen. Es habe sich bei dem angegriffenen Gebrauchsmuster nicht nur um
ein Scheinrecht gehandelt. Dies folge aus den Ausfuihrungen der Antragstellerin,
im Loschungsantrag, die auf Recherchen zum Stand der Technik Bezug nehme.
AulR3erdem habe die Antragstellerin in Bezug auf die Kostenauferlegung ausge-
fuhrt, dass das Gebrauchsmuster von grol3er wettbewerblicher Relevanz gewesen

sei. Hinzu komme die gro3e Restlaufzeit.



Im angefochtenen Beschluss sei zu Recht eine Verfahrensgebihr angesetzt wor-

den. Die Vertreter der Antragsgegnerin seien im Léschungsverfahren tatig gewor-

den, weil der Verzicht eine mogliche, zulassige und auch kostenrechtlich sinnvolle

Reaktion auf den Loschungsantrag gewesen sei. Denn die Kostenfolge nach § 93

ZPO hatte nicht herbeigefuhrt werden kénnen, wenn dem Ldschungsantrag wider-

sprochen und sachlich entgegengetreten worden ware.

Bezuglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Ubrigen zulassig.

Sie ist jedoch nicht begriindet.

1.

Die Annahme eines Gegenstandswerts von 100.000 € durch die Gebrauchs-

musterabteilung ist nicht zu beanstanden.

Nach allgemeiner Ansicht hé&ngt der Wert eines Gebrauchsmusters vom
Einzelfall ab. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemaR 8§ 23,
33 RVG i. V. m. 88 3, 4 ZPO grundsatzlich nach freiem Ermessen. Sie richtet
sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Léschung des Gebrauchs-
musters. Ausgangspunkt fir die Bemessung des Werts ist der gemeine Wert
des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des L6-
schungsantrags fir die restliche Laufzeit darstellt und fir dessen Hoéhe die
noch zu erwartenden Ertrdge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigen-
nutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, bis zum
Ablauf seiner Schutzdauer und die bis zum Beginn des Verfahrens entstan-
denen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt
geben. Dabei ist die Rechtsbestandigkeit des Gebrauchsmusters zu unter-



stellen (vgl. Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, 8 17 Rn. 105 ff.
mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Anders als die Beschwerdefuhrerin meint, ist daher die Frage, ob ein Schein-
gebrauchsmuster vorlag, fur die Hohe des Gegenstandswerts nicht ent-
scheidend. Allerdings sind fur die Einschatzung des Interesses der Allge-
meinheit an der Léschung des Gebrauchsmusters der Schutzumfang und da-
mit das mdogliche Storpotential des Schutzrechts sowie dessen Restlaufzeit
zum Zeitpunkt der Stellung des Loschungsantrags zu beriicksichtigen.

Da vorliegend keine konkreten Zahlen hinsichtlich Umsatz, Lizenzgebuhren,
Schadensersatzforderungen etc. vorgetragen worden sind, ist bei der Be-
messung zunachst vom regelmaiigen durchschnittlichen Gegenstandswert
auszugehen, der bei etwa 100.000 bis 125.000 € liegt (vgl. Benkard, Patent-
gesetz, 10. Aufl.,, 8 17 GebrMG Rn. 33; vgl. auch Buhring, a.a. O., § 17
Rn. 154), und zu prifen, welche Gesichtspunkte fur eine Abweichung im kon-
kreten Fall sprechen.

Wie oben ausgefihrt, ist die Frage der Rechtsbestandigkeit des angegriffe-
nen Schutzrechts unerheblich. Dagegen ist zu berucksichtigen, dass die
Laufzeit des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt des Loschungsantrag
noch etwa achteinalb Jahre betrug. Weiterhin beinhaltete das Gebrauchs-
muster wegen der sehr allgemeinen Fassung der Schutzanspriiche ein er-
hebliches Storpotential und damit ein groRes wirtschaftliches Interesse der
Allgemeinheit an dessen Beseitigung. Dies ergibt sich auch aus dem Vortrag
der Antragstellerin und Beschwerdefthrerin vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt zur Frage der Kostenauferlegung. Dort hat die Antragstellerin in
ihrem Schriftsatz vom 21. April 2009 namlich ausgefuhrt, das Streitge-
brauchsmuster habe zu erheblichen Verwirrungen auf dem Markt der Spiel-
uhrdosen gefihrt. Wegen des intensiven Wettbewerbs zwischen den Verfah-
rensbeteiligten habe keine Aussicht auf Entgegenkommen durch die Ge-
brauchsmusterinhaberin bestanden, sodass es fur die Antragstellerin erfor-

derlich gewesen sei, ohne vorherige Abmahnung im Rahmen eines L6-



schungsantrags Rechtssicherheit Gber den Bestand des Schutzrechts erlan-

gen wollen.

Es sind darum keine Grinde ersichtlich, die eine Herabsetzung des der Kos-
tenberechnung zu Grunde gelegte Gegenstandswerts von 100.000 € recht-

fertigen.

Auch der Ansatz einer Vergutung des Vertreters der Antragsgegnerin mit ei-

nem 1,0-fachen Geblhrensatz ist vorliegend nicht zu beanstanden.

Bei dem Loschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deut-
schen Patent- und Markenamt handelt es sich trotz seiner gerichtsahnlichen
Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 -
Rechtsprechungstatigkeit; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 26 Rn. 4, 5). Die
fur die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschaftsgebuhr rich-
tet sich darum nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fallt gem. Nr. 2300 VV RVG
eine Geschaftsgebihr in Hohe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an.
Nach 8§ 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung der Gebuhr nach den Um-
standen des Einzelfalls unter Berlcksichtigung aller Umstande, vor allem des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Téatigkeit, der Bedeutung der
Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse des Auf-

traggebers, nach billigem Ermessen.

Eine solche Geschéftsgebuhr ist vorliegend angefallen.

Zwar trifft es zu, dass eine Gebuhr nach dem RVG nur dann anféllt, wenn der
Vertreter in der betreffenden Angelegenheit tatig geworden ist (§ 15 RVG,
Teil 2 Nr. 2300 VV RVG). Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren in einer
Angelegenheit gehdren aber auch alle Vorbereitungs-, Neben- und Abwick-
lungstatigkeiten und solche Verfahren, die mit dem Rechtszug oder

Verfahren zusammenhangen (8 19 Abs. 1 RVG). Diese Voraussetzung erfullt



der vom Vertreter der Patentinhaberin erklarte Verzicht auf das Streitge-
brauchsmuster.

Nach Teil 2 Abschnitt 3 Vorbem. 2.3 Abs. 3 VV RVG entsteht die Geschafts-
gebuhr fur das Betreiben des Geschéfts einschlie3lich der Information. Wie
die Gebrauchsmusterabteilung in ihrer Kostenentscheidung aufgezeigt und
die Antragstellerin nicht bestritten hat, ist es als sofortiges Anerkenntnis i. S.
v. 893 ZPO anzusehen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber dem LG-
schungsantrag nicht widerspricht. Es braucht hier nicht entschieden zu wer-
den, ob bei einem blof3en Unterlassen des Widerspruchs eine Geschéftsge-
bihr entsteht. Vorliegend hat der Vertreter der Beschwerdegegnerin jeden-
falls sofort nach Zustellung des Loschungsantrags den Verzicht erklart und
damit explizit zu erkennen gegeben, dass er den Ldschungsantrag fur be-
grundet halt und das Recht am angegriffenen Schutzrecht aufgibt, wobei es
auf die genaue Formulierung hierbei nicht ankommt (vgl. zu allem etwa Bih-
ring, a. a. 0., 8 17 Rn. 60 ff., 62), so dass das Streitgebrauchsmuster ohne
weiteres geldscht und das Ldschungsverfahren nur noch hinsichtlich der
Kosten weitergefihrt wird. Diese Verzichtserklarung beruht auf einer
wertenden Betrachtung der Sach- und Rechtslage und stellt eine mégliche,
zulassige und auch kostenrechtlich sinnvolle Reaktion auf den L&schungs-
antrag dar. Es handelt sich damit um eine Erklarung, die unter den Begriff
der Vorbereitungs-, Neben- und Abwicklungstétigkeiten im Sinne von 8§ 19
Abs. 1 RVG féallt. Es gibt deshalb keinen Anlass, diese das Verfahren be-
endende Erklarung als eine nicht unter Nr. 2300 VV RVG fallende Handlung
aulBerhalb des Geschafts bzw. aulRerhalb der Angelegenheit anzusehen
(Teil 2 Abschnitt 3 Vorbem. 2.3 Abs. 3 VV RVG).

Auch die Berechnung der Vergltung mit einem gegenuber dem Normalfall
reduzierten Gebuhrensatz von 1,0 ist angemessen. Wegen des sofortigen
Anerkenntnisses waren kein umfangreicher Schriftwechsel oder umfangrei-
chere Nachrecherchen erforderlich, wie sie in durchschnittlichen Fallen hau-

fig notwendig sind.



Die Beschwerde der Antragstellerin war deshalb zurtickzuweisen.

3. Die Beschwerdefuhrerin hat als Unterlegene die Kosten des Beschwerdever-
fahrens zu tragen (8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 8§ 84 Abs. 2 PatG, §91

Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Miullner Eisenrauch Guth

Hu



