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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenauferlegung)
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hat der 35.Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 5. Juni 2019 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurtickgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Antragsteller

zu tragen.

Grinde

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 20. Oktober 2006 beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 8. Februar 2007 eingetra-
genen Gebrauchsmusters (Streitgebrauchsmuster) mit der
Bezeichnung Inhaber eines
alteren, vergleichbaren Schutzrechts war auch der Antragsteller gewesen, namlich
des Gebrauchsmusters mit der Bezeichnung
“. Seit dem Jahr 2003 waren zwischen den Verfahrensbeteiligten Lizenz-
und andere Verhandlungen geflihrt worden, die zu keinen einvernehmlichen
Ergebnissen gefiihrt hatten und schlief3lich im Unfrieden beendet wurden. Mit Ein-
gabe vom 5. August 2008 hat der Antragsteller beim DPMA die Léschung des vor-
liegenden Streitgebrauchsmusters beantragt. Unstreitig ist hierbei, dass die
Antragsgegnerin zuvor nicht zum freiwilligen Verzicht auf das Streitgebrauchsmus-
ter aufgefordert worden war. Dem Loschungsantrag hat die Antragsgegnerin aus-
dricklich nicht widersprochen und gleichzeitig erklart, dass sie ohne weiteres dazu

bereit gewesen sei, freiwillig auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten.



Mit Beschluss vom 2. Juni 2016 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die
Kosten des Ldschungsverfahrens dem Antragsteller auferlegt, weil ein Fall des
8§ 93 ZPO vorliege. Die Antragsgegnerin sei vor Stellung des Ldschungsantrags
nicht zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert worden und diese
habe den Ldschungsanspruch auch durch Nichtwiderspruch sofort anerkannt.
Eine Ldschungsaufforderung sei nicht entbehrlich gewesen, da nicht ersichtlich
sei, dass eine solche erfolglos geblieben ware. Es sei zwar nicht ausgeschlossen,
dass die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster in Kenntnis eines bestehen-
den Loschungsgrundes angemeldet habe; aber selbst in einem solchen Falle ware
eine Loschungsaufforderung nicht entbehrlich gewesen. Auch unter solchen Um-
standen sei nicht gesichert, dass sich ein Gebrauchsmusterinhaber einer
Loschungsaufforderung widersetzen werde. Hiernach habe der Antragsteller trotz

Obsiegens in der Sache die Kosten des Ldschungsverfahrens zu tragen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 29. Juni 2016 eingelegte Beschwerde
des Antragstellers. Er ist der Auffassung, dass es nicht angemessen sei, zu sei-
nen Lasten die Regelung des § 93 ZPO anzuwenden. Die Uber mehrere Jahre um
eine geflhrten Streitigkeiten hatten - wie vom
Antragsteller in aller Breite dargestellt - zwischen den Beteiligten zu einem starken
Zerwarfnis gefuhrt. Die hierdurch entstandene Zerrittung habe zuletzt ein Mald
erreicht, das eine unverzigliche Loschung des Streitgebrauchsmusters gerecht-
fertigt hatte. Die Antragsgegnerin kdnne nicht mit dem Argument durchdringen,
der Antragsteller habe mit seinem nicht angedrohten Loschungsantrag gegen den
Grundsatz der Prozesstkonomie verstol3en. Mit diesem Vortrag setze sich die
Antragsgegnerin in Widerspruch zu eigenem Verhalten. Sie sei es schliel3lich
gewesen, die durch ihr Verhalten beim Antragsteller vermeidbare Kosten fur zwei

zusatzliche Recherchen und eine Verletzungsprifung provoziert habe.



Der Antragsteller beantragt sinngeman,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 2. Juni 2016 aufzuheben und der
Antragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Loschungsver-

fahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurtickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der angegriffene Kostenbeschluss in der Sache nicht

zu beanstanden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung hat dem Antragsteller zu Recht die Kosten des
Loschungsverfahrens auferlegt. Dieser Kostenausspruch folgt aus 8§ 93 ZPO, des-
sen Anwendbarkeit sich aus einer Verweisung von 8 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG auf
8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ergibt (vgl. BGH GRUR 1982, 417).

a) Die Antragsgegnerin hat dem Ldschungsantrag unstreitig nicht widersprochen
und damit den Loschungsanspruch des Antragstellers im Sinne von § 93 ZPO
sofort anerkannt (vgl. Bahring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 78; BPatGE 8,
47, 51).



b) Dariuber hinaus hatte die Antragsgegnerin durch ihr Verhalten dem Antragstel-
ler im Sinne von 8 93 ZPO auch - noch - keinen Anlass zur Stellung des L06-

schungsantrags gegeben.

bl) Dem Loschungsantrag gegen ein Gebrauchsmuster muss in aller Regel eine
erfolglos gebliebene, vorherige, ernsthafte Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe
des Schutzrechts vorausgegangen sein (vgl. Ahrens in Fitzner/Bodewig/Lutz,
PatRKomm, 4. Aufl., 8 84 PatG, Rn. 39; Buhring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17
Rn. 911.). Eine solche qualifizierte Abmahnung, die den Verzicht und damit den
Untergang des vorliegenden Streitgebrauchsmusters zur Folge hatte haben kon-

nen, hatte der Antragsteller im vorliegenden Fall unstreitig nicht ausgesprochen.

b2) Der Antragsteller kann sich zudem nicht darauf berufen, dass eine entspre-
chende Aufforderung an den Schutzrechtsinhaber ausnahmsweise entbehrlich

gewesen sei.

b2a) Die Entbehrlichkeit einer Aufforderung zum Verzicht wird im Wesentlichen
nur in solchen Féallen angenommen, in denen der Schutzrechtsinhaber gegen den
spateren Klager oder Antragsteller seinerseits bereits Klage wegen Verletzung des
Schutzrechts erhoben oder den Erlass einer einstweiligen Verfligung angedroht
hat. Insbesondere in diesen Fallen erscheint ein freiwilliges Nachgeben des
Schutzrechtsinhabers ausgeschlossen, so dass dort ausnahmsweise auch eine
unvermittelte Einlegung des Rechtsbehelfs gerechtfertigt erscheint (vgl. BPatGE
22, 285, 289). Dagegen lasst die bloR3e Aufrechterhaltung eines Schutzrechts trotz
Kenntnis seiner Loschungsreife (hoch) nicht den Schluss zu, dass sich der Inha-
ber des Schutzrechts einer Aufforderung zum Verzicht nicht fugen werde (vgl.
Busse/Keukenschrijver, GebrMG, 8. Aufl., 8 17 Rn. 51; Benkard/Goebel/Engel,
GebrMG, 11. Aufl., 8 17 Rn. 23; Bihring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., 8 17 Rn. 102).

b2b) Eine an die Antragsgegnerin gerichtete Verzichtsaufforderung mit LO6-

schungsandrohung ware vorliegend auch nicht dadurch entbehrlich geworden,



falls das Verhéltnis zwischen den hier Beteiligten - wie vom Antragsteller geschil-
dert - durch ein aul3erordentliches Mald an Zerrittung gepragt gewesen ware und
der Antragsteller sich durch die Antragsgegnerin zu Recht zu aufwendigen Maf3-
nahmen der Rechtsverfolgung provoziert gefuhlt hatte. Solche Umstdnde mdgen
zwar aus Sicht des Antragstellers gute Grinde daflr gewesen sein, mit einem
Loschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster der Antragsgegnerin vorzuge-
hen. Sie kdnnen aber einer Anwendung des § 93 ZPO nicht mit Erfolg entgegen-
gehalten werden. Zweck der Regelung des § 93 ZPO st es, im offentlichen Inte-
resse prozessokonomisches Verhalten zu erzwingen, indem utberflissige Verfah-
ren bei Gerichten und Behdrden vermieden werden. Ob somit eine Veranlassung
fur einen LOoschungsantrag im Sinne von § 93 ZPO bestand, bemisst sich somit
alleine danach, ob ein Antragsteller die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA in
Anspruch genommen hat, obwohl die Beseitigung des entsprechenden Ge-
brauchsmusters auch ohne Loéschungsantrag zu erreichen gewesen ware. Dies
muss gemal den vorstehenden Ausfluhrungen hier gerade bejaht werden. Auch
wenn von einer erheblichen Zerrittung des Verhéltnisses zwischen den Beteiligten
ausgegangen wird, so ware es fur den Antragsteller angezeigt gewesen, durch
eine Verzichtsaufforderung mit Loschungsandrohung abschlieRend Klarheit
dariber herzustellen, ob das Streitgebrauchsmuster nur ,,im Unfrieden“ und unter

Inanspruchnahme des DPMA beseitigt werden kann oder nicht.

c) Nachdem auch keine Gesichtspunkte erkennbar geworden sind, die billiger-
weise eine andere Kostenentscheidung nahegelegt hatten, war die vorliegende

Beschwerde zuriickzuweisen.

2. Als im Beschwerdeverfahren Unterlegener tragt der Antragsteller auch die
Kosten des Beschwerdeverfahrens, was aus 8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m.
8§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und 88 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO folgt. Auch hier erfor-

dert die Billigkeit keine andere Entscheidung.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

6.

. das beschlieende Gericht nicht vorschriftsméaRig besetzt war,

. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richter-

amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit

Erfolg abgelehnt warr,

. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften Uiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

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 Bayer Eisenrauch
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