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betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 35.Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 21. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie

die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Antragstellerin wird zurtickgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Antragstellerin

Zu tragen.

Grinde

Der vorliegende Antragsgegner, Beschwerdegegner und Erinnerungsgegner (im
Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des am 16. November 2006 eingetrage-
nen  Gebrauchsmusters (Streitgebrauchsmuster) mit  der  Be-
zeichnung Die An-
tragstellerin, Beschwerdefihrerin und Erinnerungsfihrerin (im Folgenden: Antrag-
stellerin) hatte am 11. Juni 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu l6schen.



Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Beschluss vom 30. Juli 2013
den Loéschungsantrag zurlickgewiesen. Gegen den Beschluss, der hinsichtlich der
Hohe der Beschwerdegebihr mit zwei sich widersprechenden Rechtsmittelbeleh-
rungen versehen war, hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Der erken-
nende Senat hat —nach intensiver Erdrterung mit den Beteiligten — die in ord-
nungsgemaler Hohe nachentrichtete Beschwerdegebihr als noch rechtzeitig
gezahlt angesehen und sodann die angefochtene Entscheidung mit Beschluss
vom (Az.: o) aufgehoben sowie das Streitge-
brauchsmuster geldscht. In dem entsprechenden Senatsbeschluss, der am
17. Juli 2015 in Rechtskraft erwachsen ist, wurden auch die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens dem Antragsgegner auferlegt; mit einem weiterem, in der
mindlichen Verhandlung verkiindeten Beschluss hat der Senat den Gegenstands-
wert fur die anwaltliche Téatigkeit im Beschwerdeverfahren auf 100.000 € festge-

setzt.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2015 hat die Antragstellerin in Bezug auf das Be-
schwerdeverfahren beantragt, die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten
(gemal der einschlagigen, ab dem 1. August 2013 geltenden Fassung der An-
lage 2 zu 8§ 13 Abs. 1 RVG) — wie folgt — festzusetzen:



Gebuhrentatbestand VV RVG Nr. |Satz Betrag
8§ 13 RVG
Gegenstandswert gemaf 88 2 Abs. 1, 33 RVG: 100.000 €
Kosten des Rechtsanwalts
1) |Verfahrensgebihr 3510 1,3 1.953,90 €
2) |Entgeltpauschale fur Post- und 7002 20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen
Kosten des Patentanwalts
1) |Verfahrensgebihr 3510 1,3 1.953,90 €
2) | Terminsgebuhr 3516 1,2 1.803,60 €
3) |Entgeltpauschale fur Post- und 7002 20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen
4) |Tage- und Abwesenheitsgeld 7005 140,00 €
5) |Reise- und Ubernachtungskosten 7004, 7006 408,47 €
Weitere Kosten der Antragstellerin
Entrichtete Beschwerdegeblhr 500,00 €
Summe:| 6.799,87 €

Zusatzlich hat die Antragstellerin beantragt, den festzusetzenden Betrag gemali
8§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit finf Prozentpunkten Gber dem Ba-

siszinssatz zu verzinsen.

Die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts hélt die Antragstellerin im vorlie-

genden Fall fur erstattungsfahig, da tber die Ubliche Tatigkeit eines Patentanwalts

hinaus eine umfassende Stellungnahme zu der rein verfahrensrechtlichen Frage




der ordnungsgemal3en Rechtsbehelfsbelehrung und ordnungsgemalien Einzah-
lung der Beschwerdegebiihr erforderlich gewesen sei.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. August 2015 hat die Rechtspflegerin
des Bundespatentgerichts die vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstatten-
den Kosten des Beschwerdeverfahrens auf lediglich 4.795,97 € festgesetzt. Dieser
Betrag ergibt sich — ausgehend von dem in Hohe von 6.799,87 € geltend gemach-
ten Betrag — durch Abzug aller fir den hinzugezogenen Rechtsanwalt geltend
gemachten Kosten (1.953,90 € und 20,00 €) sowie durch eine Reduzierung des
fur den Patentanwalt geltend gemachten Tage- und Abwesenheitsgeldes um
30,00 €.

Die Rechtspflegerin hat die Kosten fiir den hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht
als notwendige Kosten des Beschwerdeverfahrens im Sinne von 891 Abs. 1
Satz 1 ZPO angesehen. Nur beim Vorliegen besonderer rechtlicher Schwierigkei-
ten im Verfahren seien die Kosten eines zusatzlich hinzugezogenen Rechtsan-
walts neben den Kosten eines Patentanwalts erstattungsfahig. Dagegen habe der
vorliegend auf die Zulassigkeit der Beschwerde beschrankte Fragenkomplex keine
Rechtskenntnisse erfordert, die aul3erhalb des Kompetenzbereichs des Patentan-
walts lagen. Die hier aufgeworfenen Rechtsfragen hétte der Patentanwalt somit

ohne zusatzlichen rechtlichen Beistand bewaltigen konnen.

Gegen diese Entscheidung, die der Antragstellerin am 8. September 2015 zuge-
stellt worden war, richtet sich ihre am 22. September 2015 beim Bundespatentge-
richt eingegangene Erinnerung. Sie ist der Auffassung, dass ihr auch fir die Kos-
ten ihres hinzugezogenen Rechtsanwalts ein Erstattungsanspruch zustehe. Die
Antragstellerin ist — anders als die Rechtspflegerin — der Meinung, dass die rechtli-
che Problematik, die sich auf die Wirksamkeit und Tragweite der in Rede stehen-
den Rechtsmittelbelehrung bezog, keine rechtlichen Schwierigkeiten allgemeiner
Art, sondern solche besonderer Art betrafen. Zwar habe ein Patentanwaltskandi-

dat wahrend seiner Ausbildung einen speziell eingerichteten, universitaren Studi-



engang ,Studien im allgemeinen Recht* erfolgreich zu absolvieren. Dieser Studi-
engang befahige ihn aber nicht zur Bewaltigung von Rechtsproblemen der vorlie-
genden Art. Der angefochtene Beschluss zeichne sich durch einen grundlegenden
Denkfehler aus, indem die Rechtspflegerin mit Blick auf die Anrechenbarkeit eines
ersten juristischen Staatsexamens auf die Patentanwaltsausbildung in unzul&ssi-
ger Weise auf die besondere Qualitat des speziell fir Patentanwaltskandidaten
eingerichteten, universitaren Studiengangs ,Studien im allgemeinen Recht“ ge-
schlossen habe. Richtig sei vielmehr, dass der Volljurist wesentliche streiterhebli-
che juristische Kenntnisse erst im Zuge des zweiten juristischen Staatsexamens

erwerbe.

Ferner misse der Antragstellerin zugutegehalten werden, dass sie das Tatigwer-
den ihres Rechtsanwalts auf eine rein schriftsatzliche Verfahrenstatigkeit be-
schrankt und damit letztliche unnotige Kosten vermieden habe.

Die Antragstellerin und Erinnerungsfihrerin beantragt sinngeman,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bun-
despatentgerichts vom 27. August 2015 aufzuheben und unter
Einbeziehung der Kosten ihres hinzugezogenen Rechtsanwalts
die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten in H6he von
6.769,87 € festzusetzen.

Der Antragsgegner und Erinnerungsgegner beantragt,

die Erinnerung der Antragstellerin als unbegrindet zurickzuwei-

sen.

Der Antragsgegner ist der Ansicht, dass das Tatigwerden eines Rechtsanwalts auf
Seiten der Antragstellerin weder erkennbar gewesen noch schliissig vorgetragen

worden sei. Hatte ein Rechtsanwalt mitgewirkt, ware die Beschwerdegebihr wohl



in ausreichender Hohe gezahlt worden. Die Doppelvertretung durch einen Patent-
anwalt und einen zuséatzlich hinzugezogenen Rechtsanwalt sei auch spéater nicht
erforderlich gewesen. Das Erkennen der nach Abschluss des erstinstanzlichen
Gebrauchsmusterléschungsverfahrens anfallenden Beschwerdegebuhr und die
Folgen einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung gehorten zum originaren Tatig-
keitsbereich eines Patentanwalts.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten

verwiesen.

1. Die Rechtspflegererinnerung der Antragstellerin ist gemafll 8§23 Abs. 1
Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RPfIG i. V. m. § 104 ZPO, § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84
Abs. 2 PatG zuldssig. Sie ist auch rechtzeitig innerhalb der zweiwéchigen Rechts-
behelfsfrist des § 23 Abs. 2 Satz 2 RPflIG eingelegt worden.

2. Die Erinnerung hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Kosten flir den im
Loschungsbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmachtigten Patent-
anwalt mitwirkenden Rechtsanwalt sind im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zur
zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nicht notwendig gewesen. Die Antrag-

stellerin kann daher keinen Ersatz von Rechtsanwaltskosten beanspruchen.

a) Nach 891 Abs.1 Satz1 ZPO hat der auf der Grundlage des Senatsbe-
schlusses vom (Az. er) zur Kostenerstattung ver-
pflichtete Antragsgegner die der Antragstellerin erwachsenen Kosten nur insoweit
Zu erstatten, als diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig

waren.



Fur die Erstattungsfahigkeit von Gebuhren und Auslagen eines zusatzlich mitwir-
kenden Rechts- oder Patentanwalts kommt es darauf an, ob diese Kosten gemes-
sen an einem objektiven Mafdstab zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtverteidigung notwendig waren. Hierbei ist darauf abzustellen, ob eine
verstandige und wirtschaftlich verntnftige Partei die die Kosten auslosende Mal3-
nahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung —also bei objektiver Betrachtung
ex ante — als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Inte-
resse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen
Schritte ergreifen darf (vgl. BPatG GRUR 2010, 555 — ,Mitwirkender Rechtsan-
walt*). Eine Einschrdnkung besteht aber insoweit, als die Partei gehalten ist, die
Kosten des Verfahrens niedrig zu halten und beispielsweise auch unter mehreren
gleichartigen MalRnahmen die kostengunstigste auswahlen muss (vgl. BGH GRUR
2005, 271 — m. w. N.).

b) Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist hierbei davon auszu-
gehen, dass im (L6schungs-)Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht
—aulBer im Falle eines (hier nicht verfahrensgegenstandlichen) parallelen Verlet-
zungsstreits — eine Doppelvertretung im Regelfall nicht ,notwendig® im Sinne von
8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist. Die Anerkennung der Doppelvertretungskosten kommt
bei Fehlen eines parallelen Verletzungsstreits nur ausnahmsweise dann in Be-
tracht, wenn dies besondere rechtliche Schwierigkeiten des Falles rechtfertigen
(vgl. BGH GRUR 1965, 621 ff. und die grundlegende Entscheidung des 35. Se-
nats: BPatGE 51, 81 ff. — ,Medizinisches Instrument®). Der Kostenglaubiger muss
darum, wenn er Kosten fir die Mitwirkung eines weiteren (Rechts-)Anwalts gel-
tend macht, gesondert darlegen, warum im Einzelfall aufgrund welcher konkreten
Umstande eine Doppelvertretung erforderlich war. Dies dient dem Schutz des
Kostenschuldners davor, entgegen der vom Gesetzgeber in § 91 Abs. 2 ZPO
getroffenen Grundsatzentscheidung hinaus (namlich, dass nur die Kosten eines
Anwalts abgerechnet werden konnen sollen) mit weiteren erheblichen Kosten
belastet zu werden (vgl. zu allem detailliert: BPatGE 51, 81 ff. — ,Medizinisches

Instrument®). Die von der Antragstellerin vorgetragenen Umsténde reichen dage-



gen nicht aus, um eine Sachdienlichkeit ihrer Doppelvertretung bejahen zu kon-
nen; auch im Ubrigen sind keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten erkenn-

bar geworden, die dies rechtfertigen kénnten.

c) Keine im genannten Sinne besonderen rechtlichen Schwierigkeiten folgten
aus dem Umstand, dass hier dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss
sich widersprechende Rechtsmittelbelehrungen beigefiigt waren. Die in diesem
Zusammenhang zu klarenden Fragen, welche Auswirkung die sich widersprechen-
den Belehrungen auf den Lauf der Beschwerdefrist hatte und ob eine ggf. unter-
zahlte Beschwerdegebuhr ganz oder teilweise nachgezahlt werden konnte, blie-
ben im Ublichen Rahmen. Derartige verfahrensrechtliche Fragen gehoren zweifels-
ohne noch in den originaren Kompetenzbereich des speziell auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes ausgebildeten Patentanwalts, zu dessen Aufgaben
auch und gerade die Vorbereitung und ggf. Einlegung der spezifischen Rechtsbe-

helfe in Bezug auf rechtsmittelfahige Entscheidungen des DPMA gehdren.

Die Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht zeichnen sich gerade
durch eine Fulle von Gebuhrentatbestanden aus. Hinzukommen noch Gebuhren-
zahlungserfordernisse, die bei der Aufrechterhaltung bzw. Verlangerung der
Schutzrechte zu beachten sind. Die Kenntnis der Gebuhrentatbestdnde und die
Rechtsfolgen einer unzureichender Gebihrenzahlung gehéren somit zu den we-
sentlichen Grundlagen, die jedem Patentanwalt, der eine Partei vor dem DPMA
oder dem Bundespatentgericht vertreten soll, bekannt sind — jedenfalls bekannt
sein mussen. Die Ausbildung des Patentanwalts ist auf die Bearbeitung solcher
Rechtsfragen ausgerichtet, wobei allerdings — insoweit ist der Antragstellerin zu
folgen — keine entscheidende Rolle spielt, dass der Patentanwaltskandidat wéah-
rend seiner Ausbildung einen speziell eingerichteten, universitdren Studiengang
~Studien im allgemeinen Recht* erfolgreich zu absolvieren hat. Entscheidend ist
vielmehr, dass der Patentanwaltskandidat im Laufe seiner gesamten, mehrjahri-
gen Ausbildung gezielt mit Gebihren- und Verfahrensfragen konfrontiert wird und

sich hierdurch in diesen Bereichen ein umfassendes, rechtliches Wissen aneignet.
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Der fertige Patentanwalt, der beim Bundespatentgericht als alleiniger Bevollmach-
tigter auftreten kann, verfigt somit, ebenso wie der Rechtsanwalt, Uber fundierte
Kenntnisse auf dem Gebiet jenes Gebiihren- und des Verfahrensrechts, das spe-

ziell den gewerblichen Rechtsschutz kennzeichnet.

Hiernach war die Erinnerung der Antragstellerin zuriickzuweisen. Auf die Beant-
wortung der vom Antragsgegner aufgeworfenen Frage, ob ein Rechtsanwalt im
vorliegenden Beschwerdeverfahren tUberhaupt tatig geworden war, kam es somit

nicht mehr in entscheidungserheblicher Weise an.

3. Die Kostenentscheidung zu Lasten der Antragstellerin, deren Erinnerung
erfolglos war, beruht auf 8 97 Abs. 1 ZPO. Die Anwendbarkeit der Regelung ergibt
sich aus § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sowie aus § 23
Abs. 2 Satz 3 RPfIG i. V.m. 8 11 Abs. 2 Satz 7 RPfIG (vgl. auch: Zéller/Heller,
ZPO, 32. Aufl., § 567 Rn. 51).

II.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
nicht gegeben, da der Senat diese nicht zugelassen hat (88 18 Abs. 2 Satz 2
GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 ZPO). Im Ubrigen wird zur
Anwendung des § 574 ZPO in Bezug auf patentgerichtliche Kostenfestsetzungs-
entscheidungen auf den Beschluss des Bundesgerichtshof vom 18. Dezem-
ber 2012 — Az.: X ZB 11/12 verwiesen (vgl. GRUR 2013, 427, 428 [Rz. 14]).

Metternich Bayer Eisenrauch

Fa



