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betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 22. Marz 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgartner sowie den

Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der
Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 2011 wird

auf Kosten der Erinnerungsfihrerin zurickgewiesen.

Grinde

Die Gebrauchsmusterabteilung Il des Deutschen Patent- und Markenamts hat das
am 27. April 2006 in das Gebrauchsmusterregister eingetragene Gebrauchsmus-
ter mit der Bezeichnung
...", das durch Abzweigung als Anmeldetag den 19. Februar 2003 er-

halten hatte, mit Beschluss vom 5. Dezember 2007 teilgeldscht.

Gegen diesen Beschluss hat die Léschungsantragstellerin Beschwerde eingelegt.
In der mindlichen Verhandlung am 27. Mai 2009 vor dem Gebrauchsmustersenat
wurde die Gebrauchsmusterinhaberin und Beschwerdegegnerin sowohl von einem
Patentanwalt als auch von einem Rechtsanwalt vertreten. Die Beschwerde der
Léschungsantragstellerin wurde mit dem am 27. Mai 2009 verkiindeten Beschluss
zurickgewiesen und der Loschungsantragstellerin die Kosten des Beschwerde-

verfahrens auferlegt.



Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat die Gebrauchsmusterinhaberin am
23. Dezember 2009 beantragt, die ihr von der Loschungsantragstellerin zu erstat-
tenden Kosten der Beschwerdeinstanz festzusetzen sowie deren Verzinsung.

Unter anderem machte sie Kosten des beteiligten Rechtsanwalts geltend.

Mit Beschluss vom 28. Juni 2011, der Gebrauchsmusterinhaberin zugestellt am
8. Juli 2011, hat die Rechtspflegerin die erstattungsfahigen Kosten der
Gebrauchsmusterinhaberin auf 5.287,70 € zuzuglich Zinsen festgesetzt und den
Antrag im Ubrigen zurlickgewiesen. Nicht anerkannt wurden u. a. die geltend ge-
machten Kosten fur die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben dem bevoll-
machtigten Patentanwalt. Ein paralleles Verletzungsverfahren sei zwischen den
Parteien nicht anhangig, sondern lediglich mit der Lizenznehmerin der
Gebrauchsmusterinhaberin gefuhrt worden. Soweit bei parallel anhdngigem Ver-
letzungsstreit von Nichtigkeitssenaten die Notwendigkeit einer Doppelvertretung
anerkannt werde, beruhe dies auf einer sehr weiten Auslegung der Kosten des
Rechtsstreits. Diese Rechtsprechung auch auf Félle auszudehnen, in denen die
Parteien der beiden Verfahren nicht identisch seien, widersprache dem Grundsatz,
dass die unterlegene Partei der Gegenseite nur die Kosten des Rechtsstreits zu
erstatten habe. Somit sei auch der Koordinationsaufwand mit dem Verletzungs-
prozess, den nicht die Gebrauchsmusterinhaberin fihre, sondern deren Lizenz-
nehmerin in Prozessstandschaft, nicht den Parteien des Beschwerdeverfahrens
zuzurechnen. Besondere rechtliche Schwierigkeiten im Beschwerdeverfahren

habe die Gebrauchsmusterinhaberin nicht genannt.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Gebrauchsmusterinhaberin, mit der sie
die Abanderung des Beschlusses vom 28. Juni 2011 beantragt mit dem Ziel, die
Kosten des Rechtsanwalts in Hohe von weiteren 5.419,22 € zur Erstattung festzu-
setzen. Zur Begrindung macht sie geltend, dass es sich bei den Kosten des
Rechtsanwalts um Kosten des Gebrauchsmusterldschungsverfahrens handle und
verweist im Wesentlichen auf die Nichtigkeitsrechtsprechung, wonach bei einem

parallel zum Angriff auf ein Schutzrecht laufenden Verletzungsverfahren die



Doppelvertretung als notwendig anzusehen sei. Die Personenverschiedenheit der
am Verletzungs- bzw. am Léschungsverfahren beteiligten Parteien sei kein geeig-
netes Kriterium zum Ausschluss der Anerkennung einer kostenrechtlich zugunsten
der obsiegenden Partei zu beriicksichtigenden Doppelvertretung. Genauer be-
trachtet werde gerade bei einer solchen Konstellation der Abstimmungsbedarf
auch aufgrund rechtlicher Fragestellungen unerlasslich sein. Ebenfalls ein untaug-
liches Kriterium sei, ob im Gebrauchsmusterldschungsverfahren eine besondere
rechtliche Schwierigkeit vorliege. Es stehe hier die enge Verzahnung von Verlet-
zungs- und Léschungsverfahren im Vordergrund. Allein aus diesem Gesichtspunkt
erscheine es regelmalig fur eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Verteidigung
sachdienlich, dass der Rechtsanwalt, der die Partei bzw. den Lizenznehmer des
Gebrauchsmusterinhabers im Verletzungsverfahren vertrete, auch zu der Vertre-
tung im Loschungsverfahren hinzugezogen werde. Hinzu komme, dass der
Rechtsanwalt auch in einem Einspruchsverfahren, das gegen das européische
Patent EP 1 449 472, aus dem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden sei,
gerichtet war, tatig gewesen sei. Daneben werde aus dem europaischen Patent
ein Patentverletzungsverfahren von der Lizenznehmerin der Erinnerungsfiihrerin
gefuhrt, in dem wiederum der Rechtsanwalt involviert sei. Niemand anders als der
mitwirkende Rechtsanwalt sei aufgrund seines lberragenden Wissens tber den
Status aller vier Verfahren die am besten geeignete Person, um einen Gesamt-

vergleich herbeizufihren.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt sinngemars,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 28. Juni 2011 abzu&ndern
und zusatzlich die Kosten des Rechtsanwalts in Hohe von
5.419,22 € zuzuglich Zinsen in HOhe von 5 Prozentpunkten Uber
dem Basiszinssatz seit dem 31. Dezember 2009 zur Erstattung

festzusetzen.



Die Loschungsantragstellerin hat sich im Erinnerungsverfahren nicht geauf3ert und

auch keine Antrage gestellt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem

Gebrauchsmustersenat zur Entscheidung vorgelegt.

Die zulassige, insbesondere fristgerecht am 22. Juli 2011 eingelegte Erinnerung
(8 23 Abs. 2 RPflG, § 104 Abs. 3 ZPO, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2
PatG) ist nicht begrindet. Die geltend gemachten Kosten fir den im Loschungs-
beschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmachtigten Patentanwalt be-
auftragten Rechtsanwalt waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von 8§ 91 Abs.1 S.1 ZPO i.V. m.
88 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG und 84 Abs. 2 PatG. Die im Rahmen des § 91 Abs. 1
S. 1 ZPO erforderliche Einzelfallprifung ergibt, dass diese Kosten trotz des pa-
rallelen Verletzungsverfahrens zwischen der Lizenznehmerin der Gebrauchs-
musterinhaberin und der Léschungsantragstellerin nicht notwendig im Sinn dieser
Vorschrift waren. Soweit die Ausfiihrungen im angegriffenen Beschluss der
Rechtspflegerin dahingehend zu verstehen sein sollten, dass es sich bei den gel-
tend gemachten Kosten gar nicht um Kosten des Gebrauchsmusterléschungsver-
fahrens gehandelt habe, wird dem allerdings nicht beigetreten. Da der Rechtsan-
walt in der mundlichen Verhandlung vor dem Gebrauchsmustersenat fir die
Gebrauchsmusterinhaberin aufgetreten ist und seine Vollmacht auch zu un-
terstellen ist, muss davon ausgegangen werden, dass die geltend gemachten
Kosten fiur diesen Rechtsanwalt Kosten des Gebrauchsmusterléschungsverfah-
rens waren und es lediglich darum geht, ob diese Kosten im Gebrauchsmuster-

|6schungsverfahren notwendig waren.



Die Festsetzung der erstattungsfahigen Kosten richtet sich im Gebrauchsmuster-
l6schungsverfahren nach 8§ 18 Abs. 2 S.2 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG,
88 91 ff. ZPO. Nach 8§ 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu
erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehoren nach 8 91 Abs. 2 Satz 1
ZPO auch die gesetzlichen Gebuhren und Auslagen des Rechtsanwalts der ob-
siegenden Partei. Bei der entsprechenden Anwendung des 8 91 Abs. 2 Satz 1
ZPO sind dies die Kosten des Patentanwalts, wenn sich die Beteiligte durch einen
Patentanwalt vertreten lie3. Eine Einschrankung besteht dahingehend, dass ledig-
lich die Gebuhren und Auslagen eines Anwalts erfasst werden. In den Fallen, in
denen sich ein Beteiligter im Gebrauchsmusterléschungsverfahren vor dem Bun-
despatentgericht durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten
lasst, sind in der Regel nur die Kosten eines dieser Vertreter als erstattungsfahig
anzuerkennen (BGH GRUR 1965, 621).

Fur die Erstattungsfahigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts kommt
es gemafl 88 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO darauf an, ob diese zusatzlichen Kosten zur zweckentsprechenden Rechts-
verfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objek-
tiven Malstab beurteilt (BGH GRUR 2007, 727 f. - Kosten der Schutzschrift I1).
Eine entsprechende Anwendung der fur Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsa-
chen in 8 27 Abs. 3 GebrMG gesondert geregelten Erstattungsfahigkeit von Ge-
buhren und Auslagen des neben einem Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts
kommt nicht in Betracht, denn es liegt keine planwidrige Regelungsliicke vor. Die
Verfahrenssituation im Gebrauchsmusterldschungsverfahren beziglich der
Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt ist in rechtli-
cher Hinsicht nicht so weit mit dem vom Gesetzgeber fur das Verletzungsverfah-
ren geregelten Tatbestand vergleichbar, dass angenommen werden kann, der
Gesetzgeber wére bei einer Interessenabwéagung, bei der er sich von den gleichen

Grundsétzen hatte leiten lassen, wie bei dem Erlass der herangezogenen Geset-



zesvorschrift, zu dem gleichen Abwagungsergebnis gekommen. Im Gegensatz zu
Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten bendétigen z. B. die Beteiligten zur
Verfahrensfiihrung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem
Bundespatentgericht keinen Rechtsanwalt.

Bei Prufung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verstandige und
wirtschaftlich verninftige Partei, die die Kosten ausldsende Malinahme im Zeit-
punkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr be-
rechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange er-
forderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren
gleichartigen Mafllnahmen die kostenginstigste auszuwahlen (vgl. BGH GRUR
2005, 271 m. w. N.). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckent-
sprechenden Malinahmen nicht getroffen werden kdnnten. Bei der Beurteilung der
Erstattungsfahigkeit ist grundsatzlich eine typisierende Betrachtungsweise gebo-
ten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer UbermaRig differenzierenden
Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhaltnis zu den sich
einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall dariber gestritten wer-
den kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsvertei-

digungsmalinahme zu erstatten sind oder nicht.

Unter Berucksichtigung dieser Grundséatze geht die Beauftragung eines Rechts-
anwalts neben einem Patentanwalt im vorliegenden Gebrauchsmusterldschungs-
beschwerdeverfahren tber das hinaus, was eine verstandige, kostenbewusste
und wirtschaftlich verninftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen
durfte.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum
Gebrauchsmusterldschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwalts-
kosten) die Auffassung des (damals) 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt,
dass eine Partei im Gebrauchsmusterléschungsverfahren durch einen Patentan-

walt regelmaRig vollwertig vertreten sei, denn dieser ist aufgrund seiner Ausbil-



dung und Berufspraxis so geschult, dass er die im Gebrauchsmusterléschungs-
verfahren regelmallig auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen be-

herrscht.

Doppelvertretungskosten sind nur dann anzuerkennen, wenn Uber den Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu
beurteilen sind, dass fir deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszu-
setzende rechtliche Wissen nicht ausreicht (vgl. BPatG GRUR 2010, 556

- Medizinisches Instrument). An dieser Auffassung wird weiter festgehalten.

Dass derartig aul3ergewohnlich schwierige rechtliche Fragen im vorliegenden
Gebrauchsmusterldschungsverfahren zu erwarten waren, ist nicht ersichtlich.
Rechtliche Schwierigkeiten, die Gber das hinausgehen, was verninftigerweise von
einem Patentanwalt erwartet werden kann, sind fir das Gebrauchsmuster-
l6schungsverfahren selbst nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgetragen.
Auch ein Patentanwalt kann eine gutliche Regelung herbeifihren bzw. sich nach
dem Stand in einem Verletzungsverfahren erkundigen. Hierzu muss regelméaRig
nicht notwendig ein zusatzlicher Rechtsanwalt beauftragt werden. Soweit die
Gebrauchsmusterinhaberin geltend macht, dass neben diesem Gebrauchs-
musterléschungsverfahren noch etliche weitere Verletzungs- und Erinnerungs-
verfahren zwischen den Beteiligten bzw. deren Lizenznehmer gefihrt wurden und
wegen eines moglichen Gesamtvergleichs es sinnvoll erschienen sei, den Rechts-
anwalt, der in den anderen Verfahren involviert sei, zusatzlich fur das vorliegende
Gebrauchsmusterldschungsverfahren zu beauftragen, ist dies allein noch kein
Hinweis darauf, dass das Gebrauchsmusterldschungsverfahren selbst rechtliche
Schwierigkeiten bot. Grundsétzlich ist es zwar zu begrii3en, wenn Parteien mog-
lichst viele Rechtsstreitigkeiten gutlich regeln. Allein die Ausarbeitung eines Ge-
samtvergleichs zwischen mehreren Beteiligten und unter Berucksichtigung zahl-
reicher Interessen dieser unterschiedlichen Beteiligten ist aber noch keine erfor-
derliche Malnahme, die fur eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder

Rechtverteidigung im Gebrauchsmusterléschungsverfahren notwendig ist. Wirde



man es fur notwendig erachten, jeweils auch den Vertreter in einem anderen Ver-
fahren, das in einen nicht einmal irgendwie erkennbaren Vergleich mit einbezogen
werden konnte, als Vertreter zusatzlich zu bestellen, wirde man die Kosten nicht
nur verdoppeln, sondern unter Umstanden vervielfachen, je nachdem wie umfang-
reich der Vergleich werden kdnnte und wie viele Verfahren in den Vergleich einbe-

zogen werden koénnten.

Dass die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder -verteidigung kostenrechtlich als notwendig anerkannt wird,
stellt eine absolute Ausnahme dar und bedarf des Vorliegens aul3ergewohnlicher
Umstande (vgl. BVerfG NJW 1978, 259; BVerfG NJW 1993, 1460). Grundsatzlich
gilt, dass sich ein Anwalt die Kenntnisse fiur ein tUbernommenes Mandat selbst

verschaffen muss.

Daran andert sich auch vor dem Hintergrund der vom Bundesgerichtshof als ge-
boten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise nichts.

Als Regelfall ist davon auszugehen, dass im Verfahren vor dem Bundespatentge-
richt auch bei parallelem Verletzungsverfahren eine Doppelvertretung nicht not-
wendig ist. Gemal § 91 Abs. 2 ZPO einerseits und 88 27 Abs. 3 GebrMG, 143
Abs. 5 PatG e contrario andererseits herrscht kostenrechtlich der Grundsatz, dass

regelmaRig nur ein Anwalt zuléssig ist.

Um diese Grundregel durch eine typisierende Betrachtungsweise umzukehren,
missten regelmalig, also in der ganz Uberwiegenden Mehrzahl der Falle, die
Voraussetzungen erflllt sein, die auch im Einzelfall eine Doppelvertretung als
notwendig erscheinen lielRen. Danach miusste im Gebrauchsmusterldschungsver-
fahren bzw. im sich anschlielenden Beschwerdeverfahren eine verstandige und
wirtschaftlich verninftige Partei allein aufgrund der Tatsache, dass ein paralleles
Verletzungsverfahren anhangig ist, zwangslaufig davon ausgehen durfen, dass

neben einem Rechtsanwalt ein Patentanwalt bzw. neben einem Patentanwalt ein
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Rechtsanwalt hinzugezogen werden muss, weil andernfalls die volle Wahrneh-
mung ihrer Belange nicht gewahrleistet wére. Dies ist aber nicht der Fall. Denn
eine solche Annahme setzte voraus, dass bei der gleichzeitigen Anhéngigkeit ei-
nes Verletzungsverfahrens im Verfahren tber den Bestand des Schutzrechts re-
gelmafiig schwierige rechtliche Fragen auftreten, die die Kompetenz des Patent-

anwalts Ubersteigen, was aber in der Regel gerade nicht anzunehmen ist.

Die zutreffende Annahme, das Verletzungs- und das Verfahren tber den Bestand
des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, oder es sei die Tragweite et-
waiger Beschrankungen oder von Einzelheiten eines Vergleichs mit Erledigung
von beiden Verfahren zu verhandeln, lasst nicht erkennen, dass einem Patentan-
walt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt, denn er ist durch seine spezielle Aus-
bildung hierzu regelmafiig in besonderer Weise geeignet. Abstrakt denkbare im
Verletzungsverfahren begriindete taktische Uberlegungen, Abstimmungsbedarf
oder das mdgliche Erfordernis, einen Vergleich zu formulieren, stellen regelmalig
ebenfalls keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten dar. Soweit sich innerhalb
des Loschungsverfahrens die Notwendigkeit einer gegentber den urspriinglich
eingereichten Unterlagen eingeschrankten Verteidigung des Schutzrechts ergibt,
folgt dies regelmé&fRig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand
der Technik, dessen Beurteilung in die Fachkompetenz des Patentanwalts fallt.
Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Anspriiche der Verletzungsgegen-
stand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist
selbstverstandlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzumfangs und
die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand den Schutzbe-
reich eines eingeschrankten Gebrauchsmusters noch ausfillt, ist im Wesentlichen
technischer Natur, die zusatzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert. Der
Kostenglaubiger muss danach weiterhin substantiiert darlegen, warum im Einzel-
fall aufgrund welcher konkreten Umstédnde eine Doppelvertretung erforderlich ist.
Dies stellt keine Ubermafige Differenzierung im Rahmen von ublichen Gesche-
hensablaufen dar, sondern dient dem Schutz des Kostenschuldners davor, aul3er-

halb der vom Gesetz in 8§ 91 Abs. 2 ZPO getroffenen grundsatzlichen Entschei-
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dung, wonach nur die Aufwendungen eines Anwalts abgerechnet werden kénnen,
ohne besondere Umsténde mit erheblichen Kosten belastet zu werden, und damit

vor allem Gerechtigkeitsgesichtspunkten.

Ebenso wenig begriindet der Umstand, dass der Prozessgegner einen Patent-und
einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat, nicht die Notwendigkeit einer Doppelver-
tretung. Eine Doppelvertretung auf der Gegenseite hat keinen Einfluss auf die aus
dem Verfahrensgegenstand zu beantwortende Frage, ob die Besonderheiten des
Falles auf der Seite der Erinnerungsfuihrerin eine zusatzliche Beauftragung eines

Rechtsanwalts erforderlich machten.

Danach muss die Erinnerung zurtickgewiesen werden.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 S. 1 GebrMG wegen teil-
weise anderer Rechtsprechung einzelner Nichtigkeitssenate scheidet aus, da die
vorliegend getroffene Entscheidung keine Entscheidung Uber eine Beschwerde
nach § 18 Abs. 1 GebrMG ist (vgl. auch Buhring, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 156 am
Ende).

Die Erinnerungsfuhrerin hat als Unterlegene die Kosten des Erinnerungsverfah-

rens zu tragen (8 11 Abs. 2 Satz 4 RPfIG, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 84 Abs. 2

PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Baumgartner Eisenrauch Bayer
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