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betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 6. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter
Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 24. Juli 2019 dahingehend abgeéndert, dass
die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstat-
tenden Kosten auf 5.583,94 Euro festgesetzt werden.

Dieser Betrag ist ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten

Uber dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt die Antragstellerin.

Grinde

Die Beschwerdefuihrerin und Antragsgegnerin (im Folgenden Antragsgegnerin) war
Inhaberin des am 20. Dezember 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters
mit der Bezeichnung

(i.F. Streitgebrauchsmuster).



Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin (i.F. Antragstellerin) hat am 8. Ja-
nuar 2009 Léschungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster gestellt. Mit dem am
10. November 2015 verkiindeten Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das
Streitgebrauchsmuster teilweise geléscht, namlich soweit es Gber den Gegenstand
nach dem Hilfsantrag | der Antragsgegnerin gemaf Schriftsatz vom 11. Septem-
ber 2015 hinausgeht und den Léschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen. Die
Verfahrenskosten wurden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin jeweils zur

Halfte auferlegt.

Gegen diesen ihr am 16. Dezember 2015 zugestellten Beschluss hat die Antrag-
stellerin am 18. Januar 2016 Beschwerde eingelegt, mit der sie die vollstandige L6-

schung des Gebrauchsmusters begehrte.

Das Gebrauchsmuster ist am 30. September 2017 durch Zeitablauf erloschen.

Daraufhin haben die Beteiligten das Beschwerdeverfahren mit Schriftsatzen vom
6. Dezember 2016 bzw. 11. Januar 2018 Ubereinstimmend in der Hauptsache fur

erledigt erklart.

Mit Beschluss vom (...) hat der Senat beschlossen,
dass die Antragsgegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Léschungsverfahrens
und des Beschwerdeverfahrens tragt. Dieser Beschluss wurde am 27. Juli 2018

rechtskréftig.

Am 17. Dezember 2018 beantragte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und
Markenamt, die erstattungsfahigen Kosten festzusetzen und die Verzinsung auszu-
sprechen. In ihrem Antrag geht sie von einem Gegenstandswert in Hohe von
250.000 Euro aus.



Sie macht folgende Kosten geltend:

DPMA
Amtsgebuhr Léschungsverfahren 300,00 Euro
(Nr. 323 100)
2,5 Geschaftsgeblihr gemaf Nr. 2300 5.632,50 Euro
RVG

BPatG
Amtsgebuhr Beschwerde (Nr. 401 100) 500,00 Euro
1,3 Verfahrensgebuhr geman Nr. 3100 2.928,90 Euro
VV RVG

Sonstiges
Kosten fiir Recherchen zum SdT 2.820,00 Euro

Kosten fiir Gutachten zum geschutzten 3.000,00 Euro
Gegenstand
Auslagen gemal3 Nr. 7001, 7002 20,00 Euro
VV RVG

Hinsichtlich der Recherche legte die Antragstellerin drei Rechnungen vor. Eine
Rechnung vom 25. August 2013 Uber 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine
Rechnung vom 23. September 2013 tber 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und
eine Rechnung vom 21. Oktober 2014 tber 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro).
Da die Antragsgegnerin im Laufe des Léschungsverfahrens den geschitzten Ge-
genstand mehrfach eingeschréankt habe, seien entsprechende zusétzliche Recher-
chen erforderlich gewesen. Auch sei es notwendig gewesen, ein Sachgutachten
eines technischen Experten auf dem besagten Gebiet heranzuziehen, da mit den
Anspruchsanderungen auf dem einschlagigen technischen Gebiet unbekannte Be-

grifflichkeiten des geschitzten Gegenstands geklart bzw. als unzulassig dargelegt



werden mussten. Hierzu hat die Antragstellerin eine Rechnung der F...
vom 11. November 2014 tGber 3.000,- Euro (netto) vorgelegt.

Am 21. Dezember 2018 macht sie ergdnzend noch Reisekosten in Hohe von
1.878,94 Euro geltend.

Mit  weiterem  Beschluss vom 8. Mai 2019 (...) hat der
Senat den Gegenstandswert fir das Loschungs- und das Léschungsbeschwerde-
verfahren auf 100.000,- Euro festgesetzt. Die Beteiligten seien gemal3 den Nieder-
schriften in den erstinstanzlichen mindlichen Verhandlungen vor der Gebrauchs-
musterabteilung am 8. Dezember 2010 und 12. Juni 2013 jeweils tbereinstimmend
von einem Gegenstandswert in Hohe von 100.000 Euro ausgegangen. Liege eine
Ubereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts seitens der Beteiligten vor, sei
bei einer deutlichen Abweichung eines spater beantragten Gegenstandswerts eine
substantiierte Darlegung erforderlich, warum eine solche Abweichung geboten sein
solle. Dies habe die Antragstellerin, die den Gegenstandswert auf 250.000 Euro

festgesetzt haben wolle, nicht vermocht.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2019 setzte die Gebrauchsmusterabteilung die durch die
Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 13.148,94 Euro
fest, zu verzinsen ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszins-

satz.

Ausgehend von einem Gegenstandswert in Hohe von 250.000 Euro wurden folgen-

den Kosten festgesetzt:



Gebuhrentatbestand RVG VVNr. | Satz Betrag
Verfahrensgebihr 2300 2,5 5.130,00 Euro
Pauschale far Post und | 7002 20,00 Euro
Telekommunikationsdienstleistungen

Recherchekosten 2.820,00 Euro
Kosten fur Gutachten 3.000,00 Euro
Reisekosten Partei 1.878,94 Euro
Léschungsgebuhr 300.00 Euro
Gesamtkosten 13.148,94 Euro

Statt der beantragten Verfahrensgebthr in Hohe von 5.632,50 Euro hat die Ge-
brauchsmusterabteilung 5.130,00 Euro angesetzt, da der Léschungsantrag vor dem
1. August 2013 gestellt worden ist und damit nicht der ,Tabellenwert der 24. Auf-
lage”, sondern der der vormals giiltigen Auflage zu verwenden sei. Im Ubrigen wur-
den die Kosten fur das Loschungsverfahren vor dem DPMA antragsgeman gewahrt,

da die Antragsgegnerin dem Antrag nicht widersprochen habe.

Gegen den ihr am 30. Juli 2019 zugestellten Beschluss hat die Antragsgegnerin am
7. August 2019 Beschwerde eingelegt. Sie halt den Streitwert mit 250.000 Euro fur
falsch angesetzt und bittet ihn gemals dem Beschluss des Bundespatentgerichts
vom 8. Mai 2019 zu reduzieren. Aul3erdem seien die Kosten fir die Recherche und

Auswertung zu hoch.
Die Antragsgegnerin beantragt sinngemaln,
die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten

auf 5.583,94 Euro festzusetzen und den zu erstattenden Betrag ab

27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz zu verzinsen.



Die Antragstellerin teilt am 30. Dezember 2019 mit, dass der Begriindung im Kos-
tenfestsetzungsantrag, eingereicht am 17. Dezember 2018, zur Zweckmaligkeit

der durchgefuhrten Recherchen und Gutachten nichts hinzuzufiigen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des
8 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte

Beschwerde der Antragsgegnerin hat im beantragten Umfang Erfolg.

Der Senat hat mit dem seit dem 27. Juli 2018 rechtskraftigen Beschluss vom

die Kosten des erstinstanzlichen Ldschungsverfahrens der Antrags-
gegnerin auferlegt. Zu diesen Kosten gehoéren die der Antragstellerin erwachsenen
Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und Rechte
notwendig waren (8 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2 PatG).

Streitig unter den Beteiligten ist zum einen, ob anstelle des der Kostenberechnung
im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Gegenstandswerts i.H.v.
250.000 Euro ein Wert i.H.v. 100.000 Euro anzusetzen gewesen wére, so dass die
zu erstattende 2,5-fache Verfahrensgebuhr lediglich 3.385,00 Euro betragt. Zudem
greift die Beschwerdegegnerin auch die Festsetzung der Recherchekosten und die
Kosten der Auswertung, gemeint sind damit die Kosten des Gutachtens, an. Die
weiteren im Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzten Kosten sowie die Verzin-

sung sind nicht angegriffen.

Der Senat kann den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang Uberprifen, da die
Kostenfestsetzung keine Ermessensentscheidung darstellt. Insbesondere gilt dies

auch fur den der Kostenfestsetzung zugrunde gelegten Gegenstandswert, auch



wenn dieser bei der Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterléschungsverfahren
nicht durch Beschluss festgesetzt wird, sondern lediglich eine Berechnungsgréie

darstellt.

Vorliegend héatte die Gebrauchsmusterabteilung der Kostenberechnung einen Ge-
genstandswert in Hohe von 100.000 Euro zugrunde legen missen.

Der Senat ist insoweit an seinen Beschluss vom 8. Mai 2019 gebunden, mit dem er
den Gegenstandswert fuir das Loschungs- und das Loschungsbeschwerdeverfah-
ren einheitlich auf 100.000 Euro festgesetzt hat. Aber auch im Ubrigen hat der Senat
keinen Anlass, von dieser Festsetzung abzuweichen. Wie bereits im Beschluss vom
8. Mai 2019 ausgefihrt, haben die Beteiligten mehrfach den Gegenstandswert Gber-
einstimmend mit 100.000 Euro angegeben. Plausible Grinde, weshalb nachtraglich
der Gegenstandswert um mehr als das doppelte erhdht sein soll, hat die Antragstel-

lerin nicht genannt.

Auch soweit die Recherchekosten angegriffen sind, hat die Beschwerde Erfolg.

Recherchekosten sind erstattungsfahig, wenn sie von jedem vernunftigen Durch-
schnittsbeteiligten im Zeitpunkt ihrer Einleitung bei sorgfaltiger Abwagung aller Um-
stande auch durchgefuhrt worden waren, insbesondere, wenn Grund fir die
Annahme besteht, auf die Ermittlung weiteren Stands der Technik angewiesen zu
sein (Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. 8§ 17 Rdnr. 194). Die Recherche
muss kostenschonend durchgefuhrt werden. Anwaltliche Leistungen im Zusam-
menhang mit einer Recherche kdnnen durch die Verfahrensgebiihr abgegolten sein
(Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 194).

Hinsichtlich der Recherchekosten hat die Antragstellerin lediglich drei Rechnungen
vorgelegt und keine konkreten Umstéande dafir genannt, wie die Hohe des jewei-
ligen Rechnungsbetrags zustande kam. Eine Rechnung ist vom 25. August 2013
Uber 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine Rechnung vom 23. September 2013



Uber 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und eine Rechnung vom 21. Oktober 2014
Uber 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro). Es sind weder die Stunden genannt,
die jeweils auf die Recherche verwendet wurden, noch sind aus der Begrindung
des Kostenfestsetzungsantrags die konkreten Umstéande ersichtlich, die eine Beur-
teilung der Notwendigkeit der jeweiligen Recherche und die Hohe der erforderlichen
Kosten zulassen. Die Notwendigkeit der geltend gemachten Recherchekosten von
insgesamt 2.820,00 Euro ist nicht dargetan, so dass diese Kosten nicht zu bertick-

sichtigen sind.

Entsprechendes gilt hinsichtlich der geltend gemachten Kosten des Gutachtens zu
dem durch das Streitgebrauchsmuster geschitzten Gegenstand in Hohe von
3.000 Euro. Derartige Gutachten sind nur im Ausnahmefall erstattungsfahig
(Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. 8 17 Rdnr. 192). Vorliegend ist nicht
ersichtlich, weshalb ein Expertengutachten Uber einzelne Begriffe erforderlich
gewesen war und wieso die Beurteilung des Gebrauchsmusters mit den jeweiligen
Ansprichen nicht durch den Verfahrensbevollméachtigten der Antragstellerin im
Rahmen seiner patentanwaltlichen Tatigkeit erfolgen konnte. Dies gilt umso mehr
als die verwendeten Begriffe im Kontext des Gebrauchsmusters zu interpretieren
sind, wie dies dann auch die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluss ausge-
fuhrt hatte.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 Euro und dem Wegfall der
Recherchekosten und der Kosten fur das Gutachten ergibt sich die folgende Kos-
tenberechnung, wobei fir die Berechnung der Verfahrensgebiihr die bereits von der
Gebrauchsmusterabteilung zutreffend herangezogene bis zum 31. Juli 2013 gel-
tende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG mal3gebend ist, da der Léschungsantrag

bereits im Januar 2009 gestellt wurde.



-10 -

Gebuhrentatbestand RVG VVNr. | Satz Betrag
Verfahrensgebihr 2300 2,5 3.385,00 Euro
Pauschale fur Post und | 7002 20,00 Euro
Telekommunikationsdienstleistungen

Reisekosten Partei 1.878,94 Euro
Léschungsgebuhr 300.00 Euro
Gesamtkosten 5.583,94 Euro

Da gemanR 88 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. 88 104
Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO die Durchfuhrung einer mundlichen Verhand-
lung nicht angezeigt ist, entscheidet der Senat im schriftlichen Verfahren.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat gemaR 8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG,
8 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO die Antragstellerin zu tragen, da die Beschwerde
in vollem Umfang Erfolg hat. Billigkeitsgriinde, die eine andere Entscheidung recht-
fertigen, sind nicht ersichtlich. Zwar hat sich die Antragsgegnerin vor dem DPMA
zur Kostenfestsetzungsberechnung durch die Antragstellerin nicht geduf3ert, jedoch
ist dies allein noch kein Grund, von der Kostentragungspflicht fir die Antragstellerin
des vorliegenden Beschwerdeverfahrens abzusehen. Eine Pflicht zur AuRerung
besteht nicht. Zudem war auch der Antragstellerin vor dem Erlass des Kostenfest-
setzungsbeschlusses klar, dass der von ihr angegebene Gegenstandswert von
250.000 Euro nicht mit dem im Beschluss des BPatG vom 8. Mai 2019 uberein-
stimmt. Sie hétte daher auch von sich aus auf den festgesetzten Gegenstandswert

hinweisen kdnnen.
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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 vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangen-
heit 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 Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten schriftlich ein-

zulegen.

Metternich Eisenrauch Bayer

Fa



