BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 25/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:141122B35Wpat25.21.0



(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 14. November 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich so-

wie der Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen
beschlossen:
1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des

DPMA vom 27. September 2021 wird abgeéndert. Die durch die Antragsgeg-

nerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf

4.701,49 €
festgesetzt.
2. Die Antragstellerin tragt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
Grunde:

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist der Kostenfestsetzungsbeschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. September 2021, mit welchem die
zustandige Kostenbeamtin auf die Kostengrundentscheidung geméalR Senatsbe-
schluss vom 30. November 2020, Az. 35 W (pat) 412/19 in dem das Streitge-
brauchsmuster ... betreffenden Léschungsverfahren die von der Antragsgegnerin

an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.686,49 € festgesetzt hat.



In dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss sind von der Antragstellerin in
ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 31. Méarz 2021 geltend gemachte Kosten i. H.
v. 1.450,- € fur eine von einem Dritten durchgefiihrte und das Streitgebrauchsmuster
betreffende Recherche nicht beriicksichtigt worden. Das Erfordernis einer Recher-
che in Zusammenhang mit dem o.g. Léschungsverfahren als solches ist zwar zwi-
schen den Beteiligten nicht streitig. Die Kostenbeamtin hat jedoch beanstandet,
dass die Antragstellerin die Dauer der Recherche und den der von der Antragstel-
lerin vorgelegten Rechnung vom 6. Oktober 2016 zugrundeliegenden Stundensatz

nicht dargelegt habe.

Der Kostenfestsetzungsbeschluss ist der Antragstellerin am 30. September 2021

zugestellt worden.

Mit ihrer gemalR Schriftsatz vom 8. Oktober 2021, eingegangen am 11. Okto-
ber 2021, unter Beiflgung eines SEPA-Mandats erhobenen Beschwerde macht die
Antragstellerin weiter die Erstattungsfahigkeit der Recherchekosten i. H. v. 1.450,-
€ geltend. Sie hat mit der Beschwerdeschrift gemal ihrer Anlage B1 eine Aufschlis-
selung vorgelegt, in welcher der Zeitaufwand fir die das Streitgebrauchsmuster be-
treffenden Recherche mit 16,5 Stunden, der hierbei zu vergitende Stundensatz mit
80,- € und hierbei entstandene weitere Auslagen, insbesondere Datenbankgebiih-
ren mit 130,- €, somit insgesamt 1.450,- € beziffert worden sind. Sie bittet um ent-
sprechende ,Berichtigung” des angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses.

Die Antragsgegnerin ist gemalR ihrer Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezem-
ber 2021 der Auffassung, dass die Beschwerde zurtickzuweisen sei. Beschwerde-
verfahren konnten nicht dazu dienen, unsubstantiiertes Vorbringen zu heilen. Die
Kosten des Beschwerdeverfahrens seien von der Antragstellerin zu tragen, da diese
auf unbillige Weise den Abschluss des Verfahrens verzogert und vermeidbaren Auf-

wand verursacht habe.



Die zulassige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerde-

gebuhr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist in der Sache begriindet.

1. Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach 8§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62
Abs. 2 Satze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. 88 91 Abs. 2, 92, 104 ZPO
sind die von der Antragstellerin geltend gemachten Recherchekosten dem Grunde
nach als erstattungsfahig zu bertcksichtigen. Dass die Beauftragung eines Dritten
mit einer Recherche zum Stand der Technik und mithin die damit verbundenen Kos-
ten dem Grunde nach fur die Fuhrung des streitgegenstandlichen Léschungsver-
fahrens erforderlich waren, war und ist zwischen den Beteiligten nicht streitig. Mit
der Aufschliisselung dieser Kosten nach Dauer, Stundensatz und Auslagen hat die
Antragstellerin gemal? Anlage B1, die die Antragstellerin zum Gegenstand ihres
Sachvortrags gemacht hat, hat sie diese nunmehr auch schliissig und substantiiert
dargetan. Die Antragsgegnerin ihrerseits hat Aufwand, Stundensatz und Auslagen

nicht in Frage gestellt.

Die Antragstellerin war mit ihrem Sachvortrag insoweit auch nicht préakludiert. Im
gebrauchsmusterrechtlichen Beschwerdeverfahren ist die Beschwerdeinstanz Tat-
sacheninstanz, in welcher neues oder ergéanztes Vorbringen der Beteiligten zu be-
ricksichtigen ist; die Beschwerdeinstanz ist auch keine Berufungsinstanz, so dass
§ 531 Abs. 2 ZPO nicht anwendbar ist.

Da gemal der 0.g. Kostengrundentscheidung die Antragsgegnerin die Kosten des
Loschungsverfahrens zu 70% zu tragen hat, sind bei der Berechnung der erstat-
tungsfahigen Kosten die streitgegenstandlichen Recherchekosten in Hohe von
1.015,- € erstattungsfahig. Der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss war
mithin um diesen Betrag abzuéndern, so dass die erstattungsfahigen Kosten nun-

mehr insgesamt 4.701,49 € betragen.



2. Auch wenn die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde in der Sache Erfolg hat,
sind ihr gemal 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2
ZPO aufzuerlegen. Es ist nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin daran gehindert
war, eine Aufschlisselung der Recherchekosten nach Dauer und Stundensatz be-
reits im erstinstanzlichen Kostenfestsetzungsverfahren einzureichen. Billigkeits-
grinde, die eine anderweitige Kostenentscheidung im vorliegenden Beschwerde-

verfahren geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

3. Der Senat konnte gemal3 88 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2,99 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 128 Abs. 3 ZPO ohne mundliche Verhandlung entscheiden.

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 gerlgt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit 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 ausdrucklich 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 Grinden 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 Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Eisenrauch Dr. Nielsen



