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wegen des Gebrauchsmusters 20 2018 003 531
(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 12. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

2. Der Antragsteller tragt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Grinde

Die Verfahrensbeteiligten streiten nach der Léschung eines Gebrauchsmusters um

die Kosten des Ldschungsverfahrens.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 28. September 2018 eingetragenen
Gebrauchsmusters 20 2018 003 531 mit der Bezeichnung ,Erneubare
Energiespeicherform”. Der Antragsteller wandte sich mit Schreiben vom 2. April
2020 an den Antragsgegner und teilte diesem unter der Betreffzeile ,Mitteilung tber

Rechtsbestandigkeit Ihrer Gebrauchsmuster” Folgendes mit:

,ES wird Ihnen hiermit mitgeteilt, dass Ihre Gebrauchsmuster DE 20 2018
002 672 U1 [und] DE 20 2018 003 531 U1 in der aktuellen Fassung als nicht



rechtsbestandig erachtet werden konnten. Sie sollten daher auf die
Schutzwirkung der oben genannten Gebrauchsmuster bis zum 30.04.2020

verzichten”.

Der Antragsgegner antwortete weder auf dieses Schreiben, noch gab er gegenuber
dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bis zum 30. April 2020 eine
Erklarung ab.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2020, eingegangen beim DPMA am 7. Mai 2020,
beantragte der Antragsteller, das Gebrauchsmuster ,zumindest einzuschranken
oder zu léschen®. Er machte geltend, dass das Gebrauchsmuster weder neu noch
erfinderisch und deswegen nicht schutzfahig sei. Zugleich beantragte er, dem
Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Léschungsantrag
wurde dem Antragsgegner am 19. Mai 2020 zugestellt, mit dem Hinweis, dass nur
ein fristgerechter Widerspruch die Loschung des Gebrauchsmusters verhindern
kénne. Mit Schreiben vom 4. Juni 2020 teilte der Antragsgegner dem DPMA mit,
dass er auf das Gebrauchsmuster verzichte und in die Loschung einwillige. Zugleich
beantragte er, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dessen
Schreiben vom 2. April 2020 sei lediglich ein unverbindlicher Hinweis gewesen.
Zudem habe der Antragsteller in dem Schreiben keine Grinde fir die

Léschungsreife angegeben.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA wies die Verfahrensbeteiligten mit
Schreiben jeweils vom 9. Juni 2020 darauf hin, dass dem Antrag auf Loschung nicht
widersprochen worden sei und dass das Gebrauchsmuster geléscht werde. Im
Hinblick auf die Kostenentscheidung werde den Verfahrensbeteiligten eine
Schriftsatzfrist von einem Monat gewahrt. Die Verfahrensbeteiligten trugen zur
Frage der Kostenauferlegung weiter vor und wiederholten ihre wechselseitigen

Kostenantrage.



Mit Beschluss vom 1. Oktober 2020 hob die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
die Kosten des Verfahrens gegeneinander auf. Zur Begriindung ist ausgefuhrt, dass
die Kostenaufhebung der Billigkeit entsprache. Insoweit sei zu berticksichtigen,
dass der Antragsgegner nicht ohne ein Ldschungsverfahren auf das
Gebrauchsmuster habe verzichten wollen. Bei dem Schreiben des Antragstellers
vom 2. April 2020 habe es sich nicht lediglich um einen unverbindlichen Hinweis
gehandelt. Die Formulierung, dass der Antragsgegner auf das Gebrauchsmuster
sverzichten solle”, stelle die Ernsthaftigkeit der Loéschungsandrohung nicht in Frage.
Insoweit sei auch zu bericksichtigen, dass diese dem Antragsgegner per
Einschreiben zugesandt worden sei. Auf der anderen Seite sei zu beriicksichtigen,
dass die Léschungsandrohung vom 2. April 2020 keine Loschungsgrinde dargelegt
habe.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 5. Oktober 2020, hat der Antragsteller am
21. Oktober 2020 Beschwerde eingelegt und am 16. Oktober 2020 die
Beschwerdegebihr einbezahlt. Zur Begriindung seiner Beschwerde fiihrt er aus,
dass das DPMA zwar eine Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 eingerdumt,
jedoch schon vor dem Ablauf dieser Frist am 1. Oktober 2020 abschlieRend
entschieden habe. Weiterhin sei ihm der Schriftsatz der Gegenseite vom
24. September 2020 erst nach dem Erlass des angegriffenen Beschlusses
zugesandt worden. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung habe
er im Schreiben vom 2. April 2020 einen konkreten Loschungsgrund dargelegt. Der
Hinweis, dass das Gebrauchsmuster ,in der aktuellen Fassung“ zu weit sei, bringe
klar zum Ausdruck, dass zumindest ein Schutzanspruch eine vollige Trivialitat sei.
Dies musse ein Gebrauchsmusterinhaber auch wissen. Sofern der Antragsgegner
nicht Uber das entsprechende Mindestmald an Kenntnissen auf dem Gebiet des
Rechts und der Technik verflige, handle er grob fahrlassig. Weiterhin seien die
Schutzanspriiche des angegriffenen Gebrauchsmusters nicht hinreichend eindeutig
formuliert gewesen. Dies verstoRe gegen den Grundsatz ,Eigentum verpflichtet"

nach Art. 14 Abs. 2 GG. Im Ubrigen sei davon auszugehen, dass auch eine in



anderer Weise formulierte Loschungsandrohung nicht geeignet gewesen wére, den
Antragsgegner zu einer Einwilligung in die Loéschung zu bewegen. Der
Antragsgegner sei ndmlich wegen seiner fehlenden Kenntnisse auf dem Gebiet des
Rechts und der Technik gar nicht in der Lage, sich mit einer differenzierten

Ldschungsandrohung auseinanderzusetzen.

Der Antragsteller fohrt im Weiteren zu den Ansprichen des geldschten
Gebrauchsmusters aus und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, um die
Frage zu klaren, tUber welche Rechtskenntnisse ein Gebrauchsmusterinhaber

verfigen misse.

Der Antragsteller beantragt sinngemal,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 1. Oktober 2020 aufzuheben und dem Antragsgegner die

Kosten des Loschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung nicht zu beanstanden sei. Die Loschungsandrohung
vom 2. April 2020 habe nicht erkennen lassen, aus welchem Grund das
Gebrauchsmuster aus Sicht des Antragstellers I6schungsreif gewesen sei. Der
Antragsteller habe erst mit dem Ldschungsantrag vom 6. Mai 2020 versucht, die
Loschungsreife des Gebrauchsmusters zu begrinden. Zudem sei es dem

Antragsteller nach seiner eigenen Einlassung gar nicht um die Léschung des



Gebrauchsmusters gegangen, sondern lediglich um eine Uberprifung der
geltenden Fassung der Schutzanspriiche. Im Ubrigen sei der Gegenstand des
angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch gewesen, weshalb der
Antragsgegner es nicht als erforderlich angesehen habe, auf das Schreiben vom
2. April 2020 zu antworten. Da bei einer streitigen Entscheidung ein Erfolg des
Loschungsantrags offenkundig nicht zu erwarten gewesen wére, komme eine
Auferlegung der Kosten auf den Antragsgegner, unabhdngig von dessen

Einwilligung in die Léschung, nicht in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 2020, die Schriftsatze der

Verfahrensbeteiligten und den tbrigen Akteninhalt verwiesen.

Die nach § 18 Abs. 1 GebrMG statthafte und auch im Ubrigen zulassige
Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der

Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 2020 hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschlie3lich die im
angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die in vollem Umfang
vom Senat Uberprift werden kann. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung
betrifft nicht die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters. Es ist damit keine
Beschwerde gegen eine Entscheidung Uber einen Loschungsantrag i.S.d. 8§ 18
Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Fir die Entscheidung tUber die Beschwerde,
die sich gegen eine isolierte Kostenentscheidung des DPMA richtet, ist der

Gebrauchsmusterbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts in der Besetzung mit



drei juristischen Mitgliedern zusténdig, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 67 Abs. 1 Nr.
4 PatG.

2. Die Beschwerde ist zulassig. Der Antragsteller hat als Beteiligter des
Léschungsverfahrens die Beschwerde form- und fristgerecht sowie unter Zahlung
der Beschwerdegebuhr erhoben, 88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 1 und 2

PatG. Der Antragsteller ist durch die angefochtene Kostenentscheidung beschwert.

3. Die Beschwerde ist nicht begrindet. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zu
Recht davon abgesehen, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

Grundsatzlich hat der Unterliegende die Kosten des Loschungsverfahrens zu
tragen, 8 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO, wobei sich der Anteil des Obsiegens und des Unterliegens in der Regel allein
nach formalen Kriterien bestimmt. Bei Anwendung dieser Mal3stéabe ist der
Antragsgegner im Ldschungsverfahren vollumfanglich unterlegen, weil das
Gebrauchsmuster geléscht wurde und der Antragsteller sein Begehren
vollumfanglich durchgesetzt hat. Der Streitfall gibt jedoch aus Griinden der Billigkeit
ausnahmsweise dazu Anlass, von einer Auferlegung der Kosten allein nach dem
Anteil des Obsiegens und Unterliegens abzusehen. Denn der Antragsgegner hat
keinen Anlass zur Stellung des LoOschungsantrags gegeben und das
Léschungsbegehren sofort anerkannt. Eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf
den Antragsgegner ware damit nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO unbillig.

3.1. Der Bejahung eines sofortigen Anerkenntnisses im Sinne von 8 93 ZPO steht

die Léschungsandrohung vom 2. April 2020 nicht entgegen.



Der Inhaber eines Gebrauchsmusters gibt zur Stellung eines Loschungsantrages
nach standiger Rechtsprechung nur dann Anlass, wenn dem Antrag eine
Léschungsandrohung vorangegangen ist. Dabei werden die Anforderungen an eine
rechtsverbindliche Ldschungsandrohung teilweise unterschiedlich beurteilt. In
jedem Fall sind aber die Grinde anzugeben, die den Ldschungsanspruch
rechtfertigen sollen. Die Ldschungsandrohung muss eine nachprufbare
Begriindung beinhalten, aus der fir den Inhaber des Gebrauchsmusters zu ersehen
ist, aufgrund welcher Tatsachen der Auffordernde das Gebrauchsmuster fir nicht
rechtsbestandig halt. Weiterhin muss erkennbar werden, dass der Auffordernde auf
diesen Sachverhalt einen L6schungsantrag stitzen wird (vgl. Buhring/Braitmayer,
GebrMG, 9. Aufl., § 17, Rn. 96 — 101 m.w.N.). Diesen Anforderungen genuigt das
Schreiben vom 2. April 2020 nicht.

Ihm lasst sich nicht entnehmen, aus welchen Grinden das angegriffene
Gebrauchsmuster nach Auffassung des Antragstellers I6schungsreif gewesen sein
soll. Das Schreiben entbehrt jeglicher Sachangabe und ermdéglicht es dem
Empféanger nicht, die Behauptung der Léschungsreife nachzuvollziehen bzw. zu
Uberprufen. Entgegen der Auffassung des Antragstellers lassen sich entsprechende
Angaben auch nicht der Formulierung entnehmen, dass das Gebrauchsmuster ,in
der aktuellen Fassung” nicht als rechtsbestéandig erachtet werden kdnne. Es handelt
sich insoweit um eine Wertung und nicht um eine sachliche Begriindung. Selbst
wenn dieser Hinweis - der Auffassung des Antragstellers folgend - aus Sicht eines
objektiven Empfangers so zu verstehen sein sollte, dass die Anspriche des
Gebrauchsmusters ,vollig trivial* seien, bleibt offen, welche Tatsachen zu diesem
Schluss fuhren konnten. Auch der Hinweis, dass die Anspriche des
Gebrauchsmusters ,vollig trivial seien® ist fir sich genommen lediglich eine
Behauptung, die ohne sachliche Begrindung weder Uberprifbar noch

einlassungsfahig ist.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers kommt den Kenntnissen des

Gebrauchsmusterinhabers auf dem Gebiet des Rechts und der Technik in diesem



Zusammenhang keine entscheidungserhebliche Relevanz zu. Auch ein
ausgesuchter Fachmann muss nicht ,erraten®, aus welchen Grinden der

Auffordernde ein Gebrauchsmuster fr [6schungsreif halt.

3.2. Nachdem eine wirksame Ldschungsandrohung schon deswegen zu
verneinen ist, weil es an der Angabe konkreter, die Léschungsreife begriindender
Tatsachen fehlt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der
Antragsgegner das Schreiben vom 2. April 2020 wegen seiner konjunktivischen
Formulierung lediglich als unverbindlichen Hinweis verstehen durfte. Ebenso kann
als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des
angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch war bzw. ob er hinreichend

bestimmt war.

3.3.  Soweit der Antragsteller vorbringt, dass die Gebrauchsmusterabteilung nach
der Bewilligung einer Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 schon am 1. Oktober
2020 abschliel3end entschieden habe, trifft dies grundséatzlich zu. Allerdings war die
Schriftsatzfrist nicht dem Antragsteller, sondern dem Antragsgegner eingerdumt
worden. Dieser hatte die Fristverlangerung mit Schreiben vom 28. Juli 2020
beantragt und mit Schriftsatz vom 24. September 2020 weiter vorgetragen. Soweit
der Antragsteller vorbringt, diesen Schriftsatz erst nach dem angegriffenen
Beschluss erhalten zu haben, liegt auch darin keine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehdor. Das Verfahren war offensichtlich ausgeschrieben und bedurfte
keines formlichen Schlusstermins. Die Gebrauchsmusterabteilung hat im
angegriffenen Beschluss keine Tatsachen und Rechtsmeinungen bertcksichtigt, zu
denen nicht bereits zuvor ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme eingerdumt
worden war. Auch der Antragsteller macht nicht geltend, dass mit dem Schriftsatz
vom 24. September 2020 neue Tatsachen in das Verfahren eingefihrt worden
seien, auf die sich die Gebrauchsmusterabteilung im angegriffenen Beschluss

entscheidungserheblich gestitzt habe.
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4. Der Antragsteller hat als Unterliegender des Beschwerdeverfahrens die
Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, 8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i.V.m.
§ 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

5. Der Senat konnte gemanR § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i.V.m. § 128
Abs. 3 ZPO ohne mundliche Verhandlung entscheiden.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Die vorliegende
Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung wirft weder Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung auf, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur
Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

erforderlich.
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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 Ausuibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit 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 ausdriicklich 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,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof  zugelassenen Rechtsanwalt  als

Bevollméachtigten einzulegen.

Metternich Eisenrauch Dr. Nielsen



