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GebrMG § 7; ZPO § 256

Anzeigegerit
Der Antragsteller hat ein Rechtsschutzinteresse an der
Feststellung der Unwirksamkeit eines erloschenen Gebrauchs-
musters, wenn fiir ihn Grund zu der Besorgnis besteht, er
konne aus dem Gebrauchsmuster wegen Handlungen in der Zeit
vor dessen Erléschen in Anspruch genommen werden. Hierzu
ist es nicht erforderlich, daB der Gebrauchsmusterinhaber
den Antragsteller wegen Verletzung des Gebrauchsmusters
verwarnt oder sich ihm gegeniiber des Bestehens von Ansprii-
chen aus dem Gebrauchsmuster beriihmt hat.

BGH, Beschl. v. 12. Mirz 1981 - X ZB 16/80 - Bundespatent-
gericht
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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 16/80 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der il -UlEED Gl GubH, TEERstrase@ ENNNED,
gesetzlich vertreten durch ihre Geschiéftsfuhrer, den

Ingenieur (grad.) Robert BEEER Ar KU NN .
und den Ingenieur Gerd MNP O ,
o M.

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. =
und Dr. D, -

gegen

den Diplom-Ingenieur Werner SN, HEgp-TWlB-StraSe @
LO—

Antragsgegner und
Rechtsbeschwerdegegner,

- Verfahrensbevollm¥chtig-
ter vor dem Bundespatent-

gericht: Patentingeni em

betreffend die Feststellung der teilweisen Unwirksamkeit
des deutschen Gebrauchsmusters 6 602 341



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

5

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofes hat am 12. Mirz 1981 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Windisch, Dr. Hesse,
BrodeSer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin
wird der BeschluB des 5. Senats (Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 28. Mirz 1980 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch {iber die Kosten der
Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht
zurickverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

20.000.-~ DM

festgesetzt.

Griinde :

I. Der Antragsgegner war Inhaber des am 18. Mirz 1968
angemeldeten, am 17. Juli 1969 in die Rolle eingetragenen
und am 18. Mirz 1974 mit Ablauf der Schutzdauer erloschenen
deutschen Gebrauchsmusters 6 602 341,

Die Antragstellerin hat am 22. November 1977 beim
Deutschen Patentamt die Feststellung beantragt, daB das

JLaw — Gesetze und Urteile
Kostenlos (mobile AQQ)

W Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — flr i0OS

www.prinz.law

A2

REANNIRRER]

I, YNV SIOMUTE]

{oeu yuequaje(J S[e purs ﬁllll[(llll[l‘,\ﬂ“[!ﬁlJl] I9p 9113

/8 §§

oyIn e


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Gebrauchsmuster im Umfang seines Schutzanspruchs 1 von
Anrang =n unwirksam gewzsen sei. Die Gebrauchsmuster-
abteiiung hat der. Feststellungsantrag als unzulédssig
zurickgewiesen mit der Begriindung, die Antragstellerin
habe nicht dargetan, daB3 sie ein besonderes eigenes Recnts-~
schutzinteresse an der begehrten Feststellung habe.

Das Bundespatentgericht hat die hiergegen gerich-
tete Beschwerde der Antragstellerin zuriickgewiesen.

Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbe-
schwerde verfolgt die Antragsteilierin ihr Feststellungs-
begehren weiter.

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg; sie fiihrt zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zuriick-
verweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108
Abs. 1 PatG).

1. Das Beschwerdegericht teilt die Auffassung der
Gebrauchsmusterabteilung, daB die Antragstellerin das
nach dem Erldschen des Gebrauchsmusters erforderliche
besondere eigene Rechtsschutzinteresse an der begehrten
nachtrdglichen Feststellung der Unwirksamkeit des
Gebrauchsmusters nicht dargetan habe.

Obwohl die Antragstellerin einrdume, daB sie das
Gebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruchs 1 verletzt
habe, so daB der Antragsgegner gegen sie Ersatzanspriche
geltend machen kdnne, fehle es an einem besonderen eigenen
Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin an der begehrten
Feststellung, weil der Antragsgegner solche Anspriiche
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gegen die Antragstellerin bisher weder gerichtlich noch
auBBergerichtlich geltend gemacht und nicht einmal eine
solche Absicht geduBert habe. Die bloBe Méglichkeit einer
Inanspruchnahme der Antragstellerin wegen Verletzung des
Gebrauchsmusters begriinde auch im Zusammenhang damit, daB
der Antragsgegner den mehrfachen Aufforderungen der An-
tragstellerin, ihr gegeniiber auf Anspriiche aus dem Ge-
brauchsmuster zu verzichten, nicht entsprochen habe, nicht
das erforderliche Rechtsschutzinteresse der Antragstelle-
rin; denn der Antragsgegner sei nicht verpflichtet gewesen,
die in den Aufforderungen der Antragstellerin liegenden
Angebote zum AbschluB eines Verzichtsvertrages nach

§ 397 BGB anzunehmen.

Unbeachtlich sei auch, ob die Antragstellerin in
Anbetracht der ungewissen Verbindlichkeiten wegen Ver-
letzung des Gebrauchsmusters Riickstellungen in den Bilan-
zen der Jahre 1977 und 1978 vorgenommen habe. Zu solchen
Riickstellungen sei die Antragstellerin nicht verpflichtet
gewesen. Es stehe ihr frei, die Riickstellungen bei der
ndchsten Jahresbilanz wieder aufzuldsen. Dafiir bediirfe
sie nicht der von ihr begehrten Feststellung. Durch die
sie bedriéngende Frage, ob weiterhin eine Riickstellung not-
wendig oder zweckmdfBig sei, werde sie nicht in ihren Rech-
ten beeintrdchtigt; vielmehr kdnne sie sich in dieser
Frage freli in der einen oder der anderen Richtung entschei-
den, ohne darin durch MaSnahmen des Antragsgegners oder
sonstwie von auBen gehemmt oder gehindert zu sein. Ihre
Rechtsbeziehungen gegeniiber Dritten wiirden dadurch nicht
berlhrt.

2. Die Rechtsbeschwerde riigt rechtsfehlerhafte An-
wendung der Grundstitze iiber das fiir einen Feststellungs-
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antrag erfcrderiiche Rechtsschutzinteresse. Namentlich
nhabe das Beschwerdegericht entgegen der von der Recht-
sprechung gerforderten grefBrziligigen Gewdhrung von Rechts-
schutz durcl strenge Aanforderungen und kleinliiche Pri-
fung der Frag=z des Recn.sschutzbediirfrisses Zen Anspruch
d2s Rechtssuchenden auf staatlichen Rechtsschutz unzu-
idssig beschrankt.

Im Ubrigen habe das Beschwerdegericht auch die Ver-
pflichrtung der Antragstellerin zur Bildung von Riicklagen
wegen moglicher Schadenersatzanspriiche des Antragsgegners
zu Unrecht verneint.

3. Die von der Rechtsbeschwerde erhobenen Riigen
greifen im Ergebnis durch.

Das Beschwerdegericht hat bei der Beurteilung der
Frage, ob der Antragstellerin fiir die von ihr begehrte
Feststellung, dafB das angegriffene Gebrauchsmuster von
Anfang an unwirksam gewesen sei, ein besonderes eigenes
Rechtsschutzinteresse zur Seite stehe, einen fehlerhaf-
ten Mafstab angelegt.

Das Gebrauchsmuster-Ldschungsverfahren ist - ebenso
wie das Verfahren auf Nichtigerklirung eines Patents - in
den Fdllen des Fehlens der Schutzvoraussetzungen (§ 1
GebrMG) oder bei Wesensgleichheit mit einem #lteren Recht
(§ 5 Abs. 2 GebrMG) als sogenanntes "Popularverfahren"
ausgestaltet. Das bedeutet, daB das Interesse der Allge-
meinheit an der 3eseitigung des zu Unrecht erteilten
Schutzrechts fiir jedermann ohne weiteres ein Rechtsschutz-
interesse an der lLdschung des Schutzrechts begriindet, ohne
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daB8 der Antragsteller ein eigenes Interesse an der Rechts-
verfolgung zu besitzen braucht. Erst wenn das Interesse
der Allgemeinheit an der L&schung eines Gebrauchsmusters
dadurch entfillt, daB das Gebrauchsmuster durch Verzicht
oder Zeitablauf erlischt, bedarf es zu dem - nunmehr auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters zu
richtenden - Begehren eines besonderen eigenen Interesses
des Antragstellers an der begehrten Feststellung. Das
Erfordernis des "besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses"
ist dabei Jedoch nicht etwa so zu verstehen, da8 an dieses
Interesse besonders strenge, den Rechtsschutz einengende
Anforderungen zu stellen widren. Das genannte Erfordernis
besagt vielmehr nichts anderes, als daB es sich - gegen-
iiber dem vor dem Erltschen des Schutzrechts geniigenden und
ohne weiteres gegebenen "allgemeinen Rechtsschutzinteresse"
nunmehr um ein spezielles, d.h. in der Person des Antrag-
stellers liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffe-
nen Schutzrecht ableitbares Interesse handeln muB.

Dementsprechend hat der Senat - zuletzt in seiner
Entscheidung vom 26. Juni 1973 (GRUR 1974, 146 - Schrau-
bennahtrohr) - ausgefilhrt und dargelegt, da8 bei der Prii-
fung der Frage, ob auf Seiten der antragstellenden Partei
ein Rechtsschutzbediirfnis vorliegt, von einer grofBziigigen
Gewdhrung von Rechtsschutz auszugehen ist. Schon in einer
fritheren Entscheidung hatte der Senat ausgesprochen, daf
ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerkladrung eines
durch Verzicht erloschenen Patents ohne weiteres dann be-
Jaht werden miisse, wenn der beklagte Patentinhaber den
Nichtigkeitskliger noch weiterhin wegen Verletzung des
Streitpatents in der Zeit vor dem Wirksamwerden des Ver-
zichts in Anspruch nehmen kdnne (BGH GRUR 1965, 231,
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225 - Zierfaiten). Spiter hat der Senat unter Kinweis auf
die Zierfaiten-bLntscheidung flir die Bejahung dec Rechts~
schutzinteresses an der Fortfihrung einer Nichtigkeitsklage
nach Erldschen des Stireitpatents weder die¢ Erhebung einer
Verletzungskiage nocn die Ankiindigung einer solichen ver-
langt. So heiBt @&s in der Senatsentscheidung vom 15. Cktc-
ber 1974 {BGH Liodl 1974/77, 69, 72 - SchieBscheibe) in
Bezug auf das Rechisschutzinteresse des Nichtigkeitskld-
gers, die Nichtigkeitsklage werde nicht infolge des Erio-
schens des Streitpatents unzulidssig; die Erkldrung des Be-
klagten, daB er den Kldger bisher nicht wegen Patentver-
letzung in Anspruch genommen habe, gebe dem Kliger nicht
die GawiBheit, auch in Zukunft nicht zur Haftung herange-
zcgen zu werden; das Rechtsschnutzinteresse des Kligers sei
deshalb zu bejahen, solange er von dem Patentinhaber wegen
Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden kénne.

An dieser Beurteilung der Frage des Rechtsschutz-
interesses hdlt der Senat nach erneuter Priifung fest.
Dabei sind an die Zuldssigkeit eines Antrags auf Fest-
stellung der Unwirksamkeit eines Gebrauchsmusters nach
dessen Erloschen keine anderen Anforderungen zu stellen
als an die Zuldssigkeit einer Nichtigkeitsklage gegen ein
erloschenes Patent. Entgegen der Auffassung des Beschwerde-
gerichts setzt das - erforderliche - Rechtsschutzinteresse
des Antragstellers in einem solchen Fall nicht voraus, daB
der Gebrauchsmusterinhaber den Antragsteller wegen Ver-
letzung des Gebrauchsmusters verwarnt oder sich ihm gegen-
tiber - wenigstens - des Bestehens von Anspriichen aus dem
Gebrauchsmuster beriihmt hat; vielmehr geniigt es fir die
Annahme eines Rechtsschutzinteresses des Antragstellers,
daB dieser Grund zu der Besorgnis hat, er konne aus dem
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Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden (so auch
Benkard, PatG GebrMG 6. Aufl., Rdn. 4 zu § 7 GebrMG).

Der Grund zu einer derartigen Besorgnis wird im
vorliegenden Fall nicht dadurch ausgergumt, daB der An-
tragsgegner gegeniiber der Antragstellerin bisher keine
Schritte zur Geltendmachung von Anspriichen gegen die
Antragstellerin angekiindigt oder gar eingeleitet hat.
Denn nachdem die Antragstellerin das angegriffene Ge-~
brauchsmuster widhrend dessen Schutzdauer nach ihrem eige-
nen Vorbringen verletzt hat, was auch der Antragsgegner
nicht in Abrede stellt, muB die Antragstellerin mangels
gegenteiliger Anhaltspunkte damit rechnen, daB der An-
tragsgegner die ihm aus der Gebrauchsmusterverletzung in
der Zeit vor dem Erldschen des Gebrauchsmusters zustehen-
den Rechte auch gegen sie geltend machen wird. Diese Besorg-
nis der Antragstellerin wird noch dadurch verstdrkt, dasB
der Antragsgegner sich auf die mehrfachen Aufforderungen
der Antragstellerin, ihr gegeniiber auf Anspriiche aus dem
Gebrauchsmuster zu verzichten, nicht erklédrt hat. Zwar
ist der Antragsgegner, wie auch der Beschwerdesenat zu-
treffend ausgefiihrt hat, zu einem solchen Verzicht gegen-
iiber der Antragstellerin nicht verpflichtet. Verhdlt er
sich aber - wie hier -~ gegeniiber den Bemiilhungen der An-
tragstellerin, Klarheit iiber die sich aus der Schutzrechts-
verletzung ergebende Rechtslage zu gewinnen, passiv, so
begriindet ein solches Verhalten nicht nur aus der Sicht
der Antragstellerin, sondern auch obJjektiv die ernsthafte
Besorgnis, der Antragsgegner behalte sich vor, zu gegebe-~
ner Zeit wegen Verletzung seines Gebrauchsmusters gegen
die Antragstellerin vorzugehen. Mehr aber kann zur Dar-
legung des Rechtsschutzinteresses fur die von der Antrag-
stellerin begehrte Feststellung nicht verlangt werden.
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bs kann unter aen gegebenen Umstdnden auf sich beru-
nen, ob aiz das decinisschutzinteresse der Antragstellerin
begriinderde Besorgnis nicht allein schon daraus hergelei-
tet werden kdrnte, daf die tatsdchliche Weigerung des An-
tragsgegners, sich zu den Aufforderungen der Antragstei-
lerin, auf Anspriche aus dem Gebrauchsmuster zu verzichten,
in irgendeiner Richtung zu erklidren, sich auch als Verwei-
gerung einer nach Treu und Glauben zu erwartenden Erxli-
rung darstellt (vgl. BGHZ 69, 37, 46 m.w.N.).

Ebenso kann unentschieden bleiben, ob der Umstand,
daB die Antragstellerin wegen der ihr mdglicherweise
drohenden Inanspruchnehme Riickstellungen in ihren Bilan-
zen vorgenommen hat, ein Rechtsschutzinteresse der Antrag-
stellerin an der begehrten Feststellung begriindet,

ITII. Da der endgiiltige Ausgang des Feststellungs-
verfahrens noch ungewif8 ist, hat der Senat dem Bundes-
patentgericht auch die Entscheidung iiber die Kosten der
Rechtsbeschwerde iibertragen.

Ballhaus Windisch Hesse
BrodeBer von Albert
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