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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache
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08.05



wegen Loschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 9. Juni 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den

Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zuriickgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin

Zu tragen.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist bzw. war Inhaberin des am 28. Mai 2009 eingetragenen
Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung
Die Antragstellerin hat am 29. Marz 2012
einen Loschungsantrag gestellt und zwar im Umfang der eingetragenen Anspri-
che 1 bis 4 sowie 7 bis 10, soweit sich die Anspriche 7 bis 10 nicht direkt oder

indirekt auf die Anspriche 5 und/oder 6 zurtickbeziehen.



Die Gebrauchsmusterinhaberin hat am 25. Mai 2012 dem Ldschungsantrag teil-
weise widersprochen, namlich im Umfang der nachgereichten Schutzansprtiche 1
bis 10 vom 7. Februar 2012.

Am 16. Mai 2014 hat die Gebrauchsmusterinhaberin ihren Widerspruch vom

25. Mai 2012 zuriickgenommen.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 5. Februar 2015, zugestellt am 9. Februar 2015, wurden die Kosten
des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Gegen diesen Beschluss wurde

kein Rechtsmittel eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 12. Februar 2015, beim DPMA eingegangen am 17. Fe-
bruar 2015 beantragte die Antragstellerin die von der Antragsgegnerin ihr zu
erstattenden Kosten auf 2.936,90 Euro festzusetzen sowie eine Verzinsung mit
funf Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz ab Antragstellung. Sie stellte ausge-
hend von einem Streitwert in H6he von 200.000,00 Euro eine 1,3 fache Verfah-
rensgebuhr gemafd Nr. 3200 VV RVG, eine Post- und Telekommunikationspau-
schale in Hohe von 20 Euro und Amtsgebihren in Hohe von 300 Euro in Rech-

nung.

Den angenommenen Gegenstandswert von 200.000 Euro begrindete die Antrag-
stellerin damit, dass bei einem Patentnichtigkeitsverfahren mafigebend das vom
Antragsteller vertretene Interesse der Allgemeinheit an dem Wegfall des Schutz-
rechts sei. Dieser Grundsatz sei ohne weiteres auch auf das Gebrauchsmusterlo-
schungsverfahren anzuwenden, da die Schutzwirkungen eines Gebrauchsmusters
mit denen eines Patents identisch seien. Der einzige Unterschied bestehe hin-
sichtlich der theoretischen Laufzeiten. Im vorliegenden Fall habe die Restlaufzeit
7 Jahre betragen, was mit einem Patent im 13. Jahr seiner Laufzeit vergleichbar
sei. Fur die Bemessung des Streitwerts sei der Streitwert in einem parallelen Ver-

letzungsverfahren eine wichtige Bezugsgrof3e. In der Regel sei ein Zuschlag von



25 % auf den Streitwert im Verletzungsverfahren vorgesehen. Fur ein analoges
Patentnichtigkeitsverfahren ergebe sich ein analoger Streitwert von 625.000 Euro.
Den Patentanwalten in der die Antragstellerin vertretenden Kanzlei seien Ge-
brauchsmusterverletzungsfalle mit einem Streitwert unter 250.000 Euro nicht
bekannt. Mit dem Aufschlag von 25 % ergebe sich ein Mindeststreitwert von
312.500 Euro. Dies wirde den hier geltend gemachten Streitwert mehr als recht-
fertigen. Bei allem sei zu berlcksichtigen, dass der Schutzumfang des Gebrauchs-

musters erheblich war.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch
Beschluss vom 19. Februar 2016 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin
zu erstattenden Kosten auf 2.180,30 Euro festgesetzt sowie eine Verzinsung die-
ses Betrages mit 5 % Uber dem Basiszinssatz ab dem 17. Februar 2015. Der wei-
tergehende Antrag wurde zuriickgewiesen.

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung geht von einem Gegenstandswert
in Hohe von 125.000 Euro aus, wobei sich die Bemessung nach dem Interesse
der Allgemeinheit an der Loschung des Gebrauchsmusters richte. Der Wert von
125.000 Euro wurde unter Einbeziehung der Restlaufzeit als Schatzung nach

freiem Ermessen angenommen.

Als zu ersetzende Kosten wurden folgende Betrage festgesetzt:

1.860,30 Euro als Verfahrensgebuhr gemall RVG-VVNr.2300 mit einem 1,3 fa-
chen Satz,

20 Euro gemalR RVG-VVNr.7002 Pauschale Entgelte fir Post und Telekommuni-
kationsdienstleistungen

und die Léschungsgebthr in H6he von 300 Euro.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 26. Februar 2016, richtet sich die am

29. Februar 2016 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Antragstellerin. Sie



ist der Auffassung, dass die Geschéaftsgebihr auf der Grundlage eines Gegen-
standswerts von 200.000 Euro festzusetzen sei. Aufl3erdem sei der Beschluss ver-
fahrensfehlerhaft, da es an einer ausreichenden Begrindung fehle. Der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung lasse nicht erkennen, weshalb sie die in der Ein-
gabe vom 9. Juni 2015 vorgetragenen Griinde als nicht ausreichend angesehen
habe.

Die Antragstellerin beantragt sinngeman,

1. den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2016 abzuéandern
und die zu erstattenden Kosten auf 2.936,90 Euro festzuset-
zen,

2. den festgesetzten Betrag ab dem 17. Februar 2015 zu verzin-
sen,

3. die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Die Antragsgegnerin erklarte auf die Beschwerde hin, dass die festgesetzten
Kosten auf Basis eines Gegenstandswerts von 125.000 Euro flr den vorliegenden
Fall als angemessen angesehen werden, auch wenn dies den ublicherweise ange-

nommenen Gegenstandswert von 100.000 Euro ubersteige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des
8§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) einge-

legte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg.



Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 5. Februar 2015 der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehoren
die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden
Wahrung der Anspriiche und Rechte notwendig waren (8 17 Abs. 4 GebrMG
I. V.m. 8 62 Abs. 2 PatG).

Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von
einem Gegenstandswert in Hohe von 125.000 Euro ausgegangen. Mit ihrer Be-
schwerde mochte die Antragstellerin die Geschaftsgebuhren auf der Grundlage
eines Gegenstandswerts von 200.000 Euro berechnet wissen. Damit hat sie kei-

nen Erfolg.

Die Bemessung des Gegenstandswerts in Léschungsverfahren richtet sich nach
dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Léschung des Gebrauchs-
musters (Buhring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., 8§ 17 Rdn. 115). Der
Wert eines Gebrauchsmusters hangt vom Einzelfall ab. Derjenige, der die An-
nahme eines bestimmten Gegenstandswerts anstrebt, muss die tatsachlichen An-
haltspunkte fur die Schatzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde
gelegt werden koénnen (Buhring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17
Rdn. 117). Ermittlungen von Amts wegen sind nicht vorgesehen. Die Einschatzung
des Werts durch die Beteiligten kann dabei von Bedeutung sein (Buhring/Schmid,
Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 117).

Die Antragstellerin hat keine tatsachlichen Anhaltspunkte fir den Wert des vorlie-
genden Gebrauchsmusters vorgetragen. Ihre Berechnung griindet sich auf einen
fiktiven Vergleich nicht genannter Gebrauchsmuster mit nicht genannten Patenten
bei fiktiven Verletzungsverfahren. Ohne konkrete Tatsachenangaben wurde bisher
in  Gebrauchsmusterldschungsverfahren von einem Gegenstandswert von
100.000 Euro bis 125.000 Euro ausgegangen (vgl. Buhring/Schmid, Gebrauchs-
mustergesetz, 8. Aufl., 8§ 17 Rdn. 119). Im Jahr 2000 betrug der durchschnittliche

Gegenstandswert bei Gebrauchsmuster 100.000 Euro, wobei sich im Einzelfall



meist erhebliche Abweichungen nach unten oder oben ergeben haben (vgl.
Benkard/Goebel/Engel, Patentgesetz, 11. Aufl., 8 17 GebrMG, Rdn. 33). Wenn bei
einer Restlaufzeit von 7 Jahren der Gegenstandswert mit 125.000 Euro geschatzt
wurde, gibt es unter diesen Umstanden keine belastbaren Tatsachen, die fir einen
hoheren Gegenstandswert als die im angegriffenen Beschluss angenommenen
125.000 Euro sprechen.

Die Festsetzung der Post- und Telekommunikationspauschale in Hohe von
20 Euro und der Loschungsantraggebihr in Hohe von 300 Euro sowie die Verzin-
sung sind in der Beschwerde nicht in Streit bzw. nicht beschwerdegegenstandlich.
Insbesondere gilt hinsichtlich des Beginns der Verzinsung des festgesetzten
Betrages das Verbot der reformatio in peius, so dass er nicht auf den Tag der
Rechtskraft der Kostengrundentscheidung verschoben werden kann (Buhring/
Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., 8 17 Rdn. 140).

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt gemal § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG,
§84 Abs.2 PatG, 891 Abs.1 Satz1l ZPO die Beschwerdeflhrerin, da die
Beschwerde keinen Erfolg hatte. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung
(8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Der Antrag, die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen, wird zuriickge-
wiesen. Gemald 8§ 18 Abs.2 GebrMG i.V.m. 880 Abs.3 PatG kann die
Beschwerdegebiuhr zurlickgezahlt werden. Eine solche Riickzahlung erfolgt aus-
nahmsweise, wenn es unbillig ware, die Gebuhr einzubehalten (Buhring/Schmid,
Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl.,, § 18 Rdn. 145). Unbillig ist eine Einbehaltung,
wenn die Beschwerde durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbe-
handlung oder einen offensichtlichen Verstol3 des DPMA gegen Verfahrensvor-
schriften erforderlich wurde und wenn bei deren Beachtung die belastende Ent-
scheidung nicht in Betracht gekommen wére (Buhring/Schmid, Gebrauchsmuster-
gesetz, 8. Aufl.,, § 18 Rdn. 145). Das Festhalten an langjéhriger Rechtsprechung
ist kein Verfahrensfehler (Buhring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18



Rdn. 145). Es ist auch nicht ersichtlich, dass das Amt tatsachliches Vorbringen
nicht zur Kenntnis genommen héatte oder nicht erwogen héatte. Im Beschluss ist
vielmehr ausgefiihrt, dass der Gegenstandswert nach freiem Ermessen angenom-
men wurde, zwischen den Angaben von der Antragstellerin und der Antragsgeg-
nerin zum Gegenstandswert liegt und auf einer Schéatzung beruht. In den von der
Antragstellerin vorgenommenen Berechnungen sind keinerlei konkrete Angaben
enthalten, aus denen sich der Wert des konkreten Gebrauchsmusters berechnen
lieBe. Wenn die Gebrauchsmusterabteilung an Stelle dieser fiktiven Schéatzung
eine andere Schatzung vornimmt, die sich im Rahmen des bisher Ublichen halt,
kann dies nicht eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigen.

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 gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tGber 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Werner Eisenrauch Bayer

Fa



