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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:220223B35Wpat11.21.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 021 792.9
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 22. Februar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter
Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 18. Februar 2021 dahingehend abgeandert, dass
die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden
Kosten fur das patentamtliche Loschungsverfahren auf

8.548,00 €
(in Worten: achttausendfiinfhundertachtundvierzig EUR)

festgesetzt werden.

Dieser Betrag ist ab dem 14. Mai 2020 mit finf Prozentpunkten

Uber dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegne-

rin zu tragen.



Grinde

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 21. April 2011 mit 22 Schutzanspriichen
eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2004 021 792 mit der Bezeichnung ,Vorrich-
tung zum Ausiben von interaktiver Step-Gymnastik” (Streitgebrauchsmuster), das
durch Abzweigung aus der europaischen Patentanmeldung 04 80 5605.5 als An-
meldetag den 1. Dezember 2004 erhalten hat. Nachdem die Antragstellerin von der
Antragsgegnerin vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmus-
ters verklagt worden war, hat die Antragstellerin am 28. Oktober 2011 durch einen
anwaltlichen Vertreter, der sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zu-
gelassen ist, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfangliche
Léschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Bereits mit dem Léschungsantrag
wurde darauf hingewiesen, dass neben den Patentanwélten der beauftragten Kanz-

lei, auch Rechtsanwaélte mitwirken wirden.

Wie sich anhand des Léschungsantrags sowie der spateren Eingaben vom 23. Mai
und 21. November 2012 sowie von 4. Juli 2013, 6. August 2013 und 26. Feb-
ruar 2015 ergibt, hat der als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter
das Loschungsverfahren mit wechselnder Bezeichnung als ,Patentanwalt* oder
~,Rechtsanwalt‘ betrieben. Gleichzeitig hatte er als ,Rechtsanwalt* das Mandat der
Antragstellerin fir das Verletzungsverfahren vor dem Landgericht erhalten. Im L6-
schungsverfahren ist fir die Antragstellerin unstreitig mindestens ein weiterer, kanz-
leiangehdriger Patentanwalt A ... tatig geworden, der in gleicher Weise bestim-

mende Schriftsatze verfasst hat.

Mit Rucksicht auf das vorliegende Ldschungsverfahren hat das Landgericht den

Verletzungsstreit mit Beschluss vom 17. Februar 2012 ausgesetzt.



Am 23. Februar 2017 fand vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die mind-
liche Verhandlung statt. Fur die Antragstellerin traten dort - diesmal als ,Rechtsan-
walt® - der bereits genannte Rechts- und Patentanwalt auf sowie als weiterer Ver-
treter ein bisher im Verfahren nicht in Erscheinung getretener Patentanwalt mit Na-
men B .... Im Anschluss an die mindliche Verhandlung hat die Gebrauchsmuster-
abteilung des DPMA mit Beschluss vom 23. Februar 2017 festgestellt, dass das
zwischenzeitlich (wegen Erreichens der maximalen Schutzdauer) erloschene Streit-
gebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war. Mit dem Beschluss wurden der
Antragsgegnerin zugleich die Kosten des patentamtlichen Léschungsverfahren auf-
erlegt. Nach Erledigung eines sich anschlielenden Beschwerdeverfahrens (Az.
35 W (pat) 423/17), ist die Kostengrundentscheidung am 16. Dezember 2019 in Be-
standskraft erwachsen.

Mit ihrem am 14. Mai 2020 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag
hat die Antragstellerin urspringlich beantragt, die ihr zu erstattenden Kosten in
Hohe von insgesamt 10.600,00 € festzusetzen. Die Antragstellerin machte hierbei
die Kosten eines Patentanwalts und die eines Rechtsanwalts geltend, wobei sie als
Kosten des Rechtsanwalts jene ansah, die fur den als Rechtsanwalt und Patentan-
walt zugelassenen Vertreter angefallen sind, der fir die Antragstellerin auch das
Léschungsverfahren im Wesentlichen betrieben hat. Die Kosten fur eine ,Doppel-
vertretung” seien deshalb gerechtfertigt, weil das weitere Vorgehen im Verletzungs-
und Loschungsverfahren hatte koordiniert werden miussen. Der in H6he von
10.600,00 € geltend gemachte Betrag errechnete sich auf der Grundlage eines Ge-
genstandswertes in Hoéhe von 250.000 € aus zwei 2,5-fachen Geschaftsgebihren
a4 5.130,00 € nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG nebst jeweils einer Post- und Te-
lekommunikationspauschale in H6he von 20,00 € sowie aus der von der Antragstel-
lerin vorverauslagten Loschungsantragsgebuhr (300,00 €). AuRerdem hat die An-
tragstellerin die Verzinsung des Erstattungsbetrages mit finf Prozentpunkten tber

dem Basiszinssatz seit Antragstellung beantragt.



Die Antragsgegnerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. Sie ist
der Auffassung, dass neben den Patentanwaltskosten keine Kosten fur das Tatig-
werden eines Rechtsanwalts erstattungsfahig seien. Im Ubrigen erscheine eine 2,5-
fache Geschéaftsgebihr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG sowohl bezogen auf
den Patentanwalt als auch auf den Rechtsanwalt unangemessen hoch, da das L6-
schungsverfahren weder besonders umfangreich noch durch besondere technische

oder rechtliche Schwierigkeiten gekennzeichnet gewesen sei.

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat auf der Grund-
lage der bis zum 31. Juli 2013 giltig gewesenen Gebuhrentabelle (vgl. oben) mit
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Februar 2021 die erstattungsfahigen Kosten
in Hohe von 4.424,00 € festgesetzt. Ferner hat sie auf der Grundlage von § 104
Abs. 1 Satz 2 ZPO antragsgemal die Verzinsung des zugesprochenen Betrages
mit finf Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz ab dem 14. Mai 2020 (Eingang des

Kostenfestsetzungsantrages beim DPMA) ausgesprochen.

Bei dem festgesetzten Betrag ist die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgegan-
gen, dass die Kosten nur fiir einen anwaltlichen Vertreter erstattungsfahig seien,
wobei nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG auch nur eine Geschaftsgebihr in Hohe
eines 2,0-fachen Satzes anzuerkennen sei. Grund hierfur sei zum einen, dass das
Verletzungsverfahren - was unstreitig ist - bereits vier Monate nach Einreichung des
Ldschungsantrags ausgesetzt worden und bereits deshalb kein nennenswerter Ab-
stimmungsaufwand entstanden gewesen sei; zum anderen stehe der Erstattung so-
wohl von Patentanwalts- als auch Rechtsanwaltskosten im Wege, dass bei dem
konkret tatig gewordenen Patent- und Rechtsanwalt keine klare Abgrenzung zwi-
schen seinen Tatigkeiten als Rechtsanwalt und Patentanwalt gegeben gewesen sei.
Der genannte Vertreter sei zwar in der mindlichen Verhandlung zusammen mit ei-
nem Patentanwalt aufgetreten. Da der tatig gewordene Rechts- und Patentanwalt
sowohl im Ldschungs- als auch Verletzungsverfahren eingearbeitet gewesen sei,
sei nicht nachvollziehbar, wie unter diesen Umstanden ein Abstimmungsbedarf be-

standen haben sollte.



Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen - wie folgt - zusammen:

Gebuhrentatbestand RVG |Satz|Betrag

(Gegenstandswert gemali VV Nr. 8§ 13 RVG
88 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000 €)

I. Kosten des Patentanwalts
1. |Geschaftsgebuhr 2300 2,0 4.104,00 €

2. |Entgeltpauschale fur Post- und 7002 20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen

II. Kosten des Rechtsanwalts

0,00 €

lll. Vorverauslagte Kosten
3. |Loschungsantragsgebihr 300,00 €
Summe von I., Il. und Ill.: 4.424,00 €

Gegen diesen Beschluss, der den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin am
23. Februar 2021 zugestellt worden war, hat diese am 5. Marz 2021 Beschwerde
beim DPMA eingelegt und die tarifméRige Beschwerdegebiihr entrichtet.

Die Antragstellerin hat sich die Berechnungsgrundlage der Gebrauchsmusterabtei-
lung grundsétzlich zu eigen gemacht, wobei sie allerdings der Meinung ist, dass sie
eine Erstattung sowohl fiir die Kosten eines Rechtsanwalts als auch fur die eines
Patentanwalts beanspruchen kdnne, da es sich hierbei insgesamt um notwendige
Kosten iSv 8§ 91 Abs. 1 ZPO handele. Die Erstattungsfahigkeit von Kosten eines
hinzugezogenen Rechtsanwalts sei bei Gebrauchsmuster-Léschungsverfahren in
den Fallen, in denen ein paralleler Verletzungsstreit gefihrt worden sei, gefestigte

Rechtsprechung. Da unstreitig sei, dass die Antragstellerin von der Antragsgegnerin



parallel vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters ver-
klagt worden sei, bestlinden keine Zweifel, dass fur die Tatigkeit des Rechtsanwalts
in analoger Weise wie fur die des Patentanwalts jeweils eine Geschéaftsgebuhr in
Hohe eines 2,0-fachen Satzes nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG zu erstatten sei.
Es treffe nicht zu, dass fur die Kosten fiir eine ,Doppelvertretung” im Falle einer
Aussetzung des Verletzungsverfahrens kein Raum mehr sei. Die Abhangigkeit der
beiden Verfahren voneinander werde gerade durch die Aussetzung deutlich. Der
Verletzungsstreit sei im Hintergrund stets latent vorhanden gewesen. Nach Ab-
schluss des Loschungsverfahrens hatte das Verletzungsverfahren fortgesetzt wer-
den mussen, weshalb ein Abstimmungsbedarf zu keiner Zeit entfallen gewesen sei.
Der Abstimmungsbedarf habe ,ex ante® betrachtet bestanden und auch noch wah-
rend der mundlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung existiert.

Die Geltendmachung von Kosten fur eine ,Doppelvertretung” stehe auch nicht im
Widerspruch dazu, dass fir die Antragstellerin sowohl im Gebrauchsmuster-L6-
schungsverfahren als auch im parallelen Verletzungsstreit ein und derselbe anwalt-
liche Vertreter tatig geworden sei. Bereits im Ldschungsantrag vom 28. Okto-
ber 2011 sei darauf hingewiesen worden, dass die Antragstellerin ein Mandat in pa-
tent- und rechtsanwaltlicher Hinsicht erteilt habe und eine Mitwirkung von kanzlei-
angehorigen Rechtsanwalten stattfinde. Unabhéngig von der Frage, welcher an-
waltliche Vertreter im Einzelfall die im Léschungsverfahren eingereichten Schrifts-
atze unterzeichnet habe, sei das Loschungsverfahren von einem ,Patentan-
waltsteam® um den Patentanwalt B ... betrieben worden, der letztlich auch in der
mindlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung aufgetreten sei. Es sei
lediglich kanzleiinternen Griinden geschuldet gewesen, dass der als Rechtsanwalt
und Patentanwalt zugelassene, anwaltliche Vertreter auch Schriftsétze, die das LO-
schungsverfahren betrafen, unterzeichnet habe. Dass ein Abstimmungsbedarf zwi-
schen den tatig gewordenen Patentanwalten und dem besagten Vertreter in seiner
Funktion als ,Rechtsanwalt‘ bestanden habe, kdnne letztlich nicht in Zweifel gezo-

gen werden.



Die Antragstellerin hat beantragt,

dass der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Februar 2021 da-
hingehend abgeandert wird, dass zusatzlich zu den bereits festge-
setzten Kosten, insbesondere zu der bereits festgesetzten 2,0 Ver-
fahrensgebihr Nr. 2300 VV RVG, eine weitere 2,0 Verfahrensge-
bidhr Nr. 2300 VV RVG in Ho6he von 4.104,00 € als durch die An-
tragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattende Kosten festge-

setzt werden.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes

vom 18. Februar 2021 zurtckzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist nach wie vor der Ansicht, dass eine Erstattung von Kosten
fur den hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht in Frage komme. Die einschlagige
Rechtsprechung fordere im vorliegenden Zusammenhang, dass die Kosten fir ei-
nen hinzugezogenen Rechtsanwalt nur dann als zweckentsprechende Rechtsver-
folgung iSv 8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO gerechtfertigt seien, wenn zwischen dem Pa-
tent- und dem Rechtsanwalt ein tatsachlicher Abstimmungsbedarf bestanden habe.
Die von der Antragstellerin genannte Rechtsprechung kénne dagegen nicht auf den
vorliegenden Fall angewandt werden, bei dem das Gebrauchsmuster-Léschungs-
verfahren und das parallele Verletzungsverfahren maf3geblich durch ein und den-
selben anwaltlichen Vertreter geflihrt worden seien. Wie unter diesen Umstanden
der von der Rechtsprechung geforderte, tatsdchliche Abstimmungsbedarf entstan-

den sein sollte, sei nicht ersichtlich.



Ein solcher Abstimmungsbedarf habe vorliegend auch deshalb nicht bestanden,
weil der Verletzungsstreit vor dem Landgericht alsbald ausgesetzt worden sei und
daher in faktischer Hinsicht Uberhaupt kein paralleles Verletzungsverfahren vorge-
legen habe. Nach § 27 Abs. 3 GebrMG kdnnten Kosten fur eine ,Doppelvertretung®
zwar anfallen; diese Regelung betreffe aber nur Gebrauchsmusterstreitsachen iSv
§ 27 Abs. 1 GebrMG, wozu ein Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren aber nicht
zahle. Im Ubrigen widerspreche es dem &auBeren Anschein, wenn die Gegenseite
behaupte, dass der als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassenen Vertreter
nicht primar das Ldschungsverfahren, sondern im Wesentlichen nur den Verlet-
zungsstreit betrieben habe. Die im Loschungsverfahren von der Antragstellerin ein-
gereichten Schriftsatze seien im Uberwiegenden Umfang vom besagten Vertreter
und hierbei mit der Bezeichnung ,Patentanwalt” unterschrieben worden. Dies kdnne
nicht einfach mit einem Hinweis auf kanzleiinternen Ablaufe oder dgl. erklart wer-

den.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Ak-

teninhalt verwiesen.

1. Die am 5. Marz 2021 von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde ist zulas-
sig. Die Antragstellerin hat ihre Beschwerde innerhalb der 2-wdchigen Frist nach
8§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm 88 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA erhoben.
Innerhalb dieser Frist hat sie auch die tarifmalige Beschwerdegebthr in Hohe von
50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu 8§ 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemalf einbezahlt.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin hat in vollem Umfang Erfolg. Der angefoch-
tene Kostenfestsetzungsbeschluss erweist sich insoweit als fehlerhaft, als die Ge-
brauchsmusterabteilung der Antragstellerin die Erstattung der begehrten ,Doppel-

vertretungskosten“ verweigert hat.
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a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen,
dass die Gebihren fiir eine patentanwaltliche Tatigkeit nach den fur Rechtsanwalte
gultigen Vorschriften des RVG angesetzt werden konnen (vgl. BPatGE 49, 29,
30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Loschungsverfahrens der Gebih-
rentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschaftsgebihr) einschlagig ist. Zwar tragen die
Léschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Ziige eines justizférmigen Ver-
fahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - ,Legostein* und BGH BIPMZ 2015, 112,
113 - ,VIVA FRISEURE/VIVA®), gebiuhrenrechtlich sind sie aber als Verfahren vor
einer Verwaltungsbehdrde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG,
11. Aufl.,, 8 26 Rn. 4).

b) Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach 8§ 17 Abs. 4 GebrMG iVm 8§ 62 Abs. 2
Satze 2f. und 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm 88 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der
Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfahig zu bertcksichti-

gen, als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.

bl) Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zwischen den Beteiligten nur noch
in Streit geblieben, ob auf Seiten der Antragstellerin die Kosten fiir die Tatigkeit ei-
nes mitwirkenden Rechtsanwalts in Hohe von 4.124,00 € (4.104,00 € + 20,00 €) im
Rahmen der Kostenfestsetzung zu bericksichtigen sind. Die weiteren Posten der
Kostenfestsetzung, einschlielich des Gegenstandswertes, der den anwaltlichen

Gebuhren zugrunde zu legen ist, sind nicht im Streit.

b2) Die Mitwirkung des genannten, als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelas-
senen Vertreters als ,Rechtsanwalt‘ gehort im vorliegenden Gebrauchsmuster-L6-
schungsverfahren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Antragstellerin,
weshalb die insoweit entstandenen Aufwendungen hier als notwendige Kosten iSv
8 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfahig sind.
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b2a) Der erkennende Senat erachtet die Anwendung der Grundsatze der héchst-
richterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die dieser bei der Er-
stattungsfahigkeit von ,Doppelvertretungskosten® im patentrechtlichen Nichtigkeits-
verfahren anwendet (BGH GRUR 2013, 427 ff.), auch bei einem Gebrauchsmuster-
Léschungsverfahren fir geboten (vgl. BPatG BIPMZ 2017, 373 ff. = BPatGE 56,
28 ff - ,Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren®). Dies
rechtfertigt sich daraus, dass der BGH dem Abstimmungsaspekt in seiner neueren,
oben zitierten Rechtsprechung erkennbar eine wesentliche Bedeutung beimisst und
dieser Aspekt wegen der vergleichbaren Sach- und Interessenlage im Gebrauchs-
muster-Ldschungsverfahren auch dort eine grol3e Bedeutung hat. Der Einwand der
Antragsgegnerin, dass ein solcher, auf Richterrecht gegriindeter Erstattungsan-
spruch im Widerspruch zur spiegelbildlichen, gesetzlichen Regelung des § 27
Abs. 3 GebrMG stehe, ist nicht stichhaltig. Aus der Tatsache, dass der Gesetzgeber
in bestimmten Fallen eine Erstattung von ,Doppelvertretungskosten“ ausdricklich
angeordnet hat, folgt nicht ohne weiteres im Umkehrschluss, dass die Erstattung
solcher Kosten in anderen Fallen zwingend geschlossen sein soll. Der BGH hat das
von der Antragsgegnerin vorgetragene Argument in gleicher Weise beurteilt, indem
er sich in seiner 0.g. Rechtsprechung mit Regelung des § 143 Abs. 3 PatG, die der
des § 27 Abs. 3 GebrMG entspricht, auseinandergesetzt hat.

b2b) Nach der o.g. BGH-Rechtsprechung bildet eine typisierende Betrachtungs-
weise die Grundlage, weshalb die Antragstellerin - entgegen der Auffassung der
Antragsgegnerin - keine Obliegenheit dadurch verletzt hat, dass sie nicht im Einzel-
nen dargelegt hat, in welcher Weise ein konkreter Abstimmungsbedarf zwischen
den Verfahren entstanden und hierdurch die Mitwirkung des Rechtsanwalts am Ge-
brauchsmuster-Loschungsverfahren stattgefunden hat. Eine derartige Darlegungs-
last will die genannte Rechtsprechung fur das Kostenfestsetzungsverfahren - auch
vor dem Hintergrund des 8 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO - gerade vermeiden. Der pro-
zessuale Erstattungsanspruch grindet sich hiernach regelmallig in ausreichender
Weise darauf, dass die vorliegenden Beteiligten, neben dem hier in Rede stehenden
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patentamtlichen Léschungsverfahren, auch einen Verletzungsstreit vor dem Land-
gericht gefuhrt haben, in welchem die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin
wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters vorgegangen war. In solchen Fallen
ist davon auszugehen, dass, selbst wenn nur eine einfachere Verteidigungsstrate-
gie verfolgt wird, eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von LO6-
schungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berticksichtigende Verfahrensfih-
rung erforderlich ist und somit eine Mitwirkungsnotwendigkeit des Rechtsanwalts

gegeben ist.

b2c) Dartber hinaus scheitert hier der fir den mitwirkenden Rechtsanwalt geltend
gemachte Erstattungsanspruch auch nicht daran, dass die Antragstellerin im Ge-
brauchsmuster-Loschungsverfahren und im Verletzungsverfahren von einer Person
vertreten wurde, die Uber eine Doppelqualifikation als Rechtsanwalt und Patentan-

walt verfugt.

a) Die von der Antragsgegnerin aufgeworfene Frage der Erstattungsfahigkeit von
,Doppelvertretungskosten“ bei Vertretung durch einen sowohl als Patent- als auch
als Rechtsanwalt qualifizierten Verfahrensbevollmachtigten wird in der Kommentar-
literatur nicht einheitlich beantwortet (vgl. einerseits Busse/Keukenschrijver, PatG,
9. Aufl. 880 Rn. 47, andererseits Buhring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., 8§17
Rn. 193; Schulte/Puschel, PatG, 11. Aufl. 8 80 Rn. 47; vermittelnd bzw. abwartend:
Benkard/Schéafers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., 8 80 Rn. 40). Der erkennende Senat
hat zu dieser Streitfrage, worauf die Antragstellerin zu Recht hingewiesen hat, be-
reits in einer friheren Entscheidung Stellung genommen (vgl. GRUR 2017, 1169,
1171 - m.w.N.) und auch in einem solchen Fall sowohl die Kosten fiir einen Rechts-
anwalt als auch die fir einen Patentanwalt als notwendig und mithin erstattungs-
bzw. berlicksichtigungsfahig erachtet. Letztlich kann die wiederholte Klarung dieser
Rechtsfrage hier aber unterbleiben.
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B) Der vorliegende Sachverhalt weist die Besonderheit auf, dass zwar ein anwalt-
licher Vertreter fur die Antragstellerin tatig geworden war, der Gber eine Doppelqua-
lifikation als Rechts- und Patentanwalt verflgte, dass dieser aber weder in dieser
Eigenschatft (als solcher) noch ausschlief3lich mit der Durchfiihrung des Gebrauchs-
muster-Loschungsverfahren und des parallelen Verletzungsstreits beauftragt wor-
den war. Hierauf war bereits im Loschungsantrag hingewiesen worden war, wonach
die kanzleiangehdrigen ,Patentanwalte* mit der Vertretung im Gebrauchsmuster-
Léschungsverfahren beauftragt waren, wahrend den kanzleiangehdrige ,Rechtsan-

walten“ die Mitwirkung im Verfahren oblag.

Die Antragsgegnerin hat zwar bestritten, dass im Gebrauchsmuster-Loschungsver-
fahren auf Seiten der Antragstellerin neben dem besagten, als Rechtsanwalt und
Patentanwalt zugelassenen Vertreter, noch weitere Patentanwalte tatig geworden
waren. Dieser Einwand greift aber letztlich nicht durch, weil im vorliegenden Ge-
brauchsmuster-Loschungsverfahren mindestens eine umfangreiche Eingabe, nam-
lich jene vom 28. Juni 2012, von einem Patentanwalt mit dem Namen A ... verfasst
worden war; hierdurch erhalt der Vortrag der Antragstellerin die notwendige Glaub-
haftigkeit iSv § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach in erster Linie ein ,Patentan-
waltsteam® um den Patentanwalt B ... fir das Betreiben des Gebrauchsmuster-L6-
schungsverfahrens verantwortlich gewesen sei. Dies erscheint auch insoweit plau-
sibel als dieser Patentanwalt fir die Antragstellerin - ausgewiesen durch das Sit-
zungsprotokoll vom 23. Februar 2017 - als weiterer anwaltlicher Vertreter an der

mindlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung teilgenommen hatte.

Bei dieser Sachlage spielt es rechtlich keine Rolle, dass der hier als Rechtsanwalt
und Patentanwalt zugelassene Vertreter in den parallelen Verfahren und jedenfalls
im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren mit wechselnder Bezeichnung als ,Pa-
tentanwalt“ oder ,Rechtsanwalt®, oder - wie es die Gebrauchsmusterabteilung im
beschwerdegegenstandlichen Beschluss ausdriickt - ohne eine ,klare Abgrenzung*
aufgetreten war. Die typisierende Betrachtungsweise beim Abstimmungsbedarf, die
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nach der 0.g. BGH-Rechtsprechung ausreichend ist, um zu einer Erstattungsfahig-
keit von ,Doppelvertretungskosten“ zu gelangen, wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass der in erster Linie mit der Durchfihrung des parallelen Verletzungsver-
fahrens beauftragte Rechtsanwalt auch im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren

eine wesentliche, den Verfahrensgang mitgestaltende Funktion ibernommen hat.

b2d) Dartber hinaus kann der Antragsgegnerin auch nicht insoweit gefolgt wer-
den, als sie meint, die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts seien deshalb nicht
zu erstatten, weil das vor dem Landgericht anhangig gewesene Verletzungsverfah-
ren bereits kurze Zeit nach Einreichung des Loschungsantrags ausgesetzt worden
sei und eine Wiederaufnahme des Verfahrens wéhrend des laufenden Léschungs-
verfahrens nicht stattgefunden habe. Der Senat stimmt dem nicht zu. Es kann keine
Rede davon sein, dass die Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Wegfall des

Abstimmungsbedarfs gefuhrt hatte.

Es trifft zwar zu, dass in Fallen, in denen ein Verletzung- oder Verfugungsverfahren
und ein Nichtigkeitsverfahren (bzw. Loschungsverfahren) sich nur kurze Zeit Gber-
schneiden, die Hinzuziehung des Rechtsanwalts als iSv in § 91 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 ZPO nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen
sein kann (vgl. BPatGE 53, 173, 176 - ,Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsver-
fahren VIII*); diese Sichtweise kann aber nicht auf den vorliegenden Fall einer Aus-
setzung des Verletzungsverfahrens tUbertragen werden. Das Gebot, flr eine konsis-
tente, die wechselseitigen Auswirkungen von Loschungsverfahren und Verletzungs-
rechtsstreit berticksichtigende Verfahrensfilhrung zu sorgen, fallt erst dann weg,
wenn ein entsprechender Verflgungsantrag oder eine Verletzungsklage abschlie-
Rend erledigt sind. Eine Aussetzung stellt in diesem Sinne keinen Fall einer Erledi-
gung dar. Bei einer Aussetzung muss stets Sorge daflrr getragen werden, dass das
parallele Verletzungsverfahren wieder aufgenommen wird; dies fuhrt dazu, dass bei
der weiteren Fuhrung des Léschungsverfahrens ggf. in vorausschauender Weise
Handlungen vorbereitet werden mussen. Auch diese bedirfen der Abstimmung und
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erfordern damit das Zusammenwirken von Patentanwalt und Rechtsanwalt. Im Ub-

rigen kénnen im Aussetzungszeitraum zwischen den Beteiligten Vergleichsver-

handlungen durchgefiihrt werden, die den Ldschungs- und den Verletzungsstreit

gleichermal3en betreffen.

c) Der Antragstellerin steht hiernach ein Anspruch auf Erstattung der geltend ge-

machten ,Doppelvertretungskosten” zu. Diese Kosten bemessen sich - wie in zu-
treffender Weise beantragt - nach der Gebihrentabelle (8 13 Abs. 1 RVG), die bis

zum 31. Juli 2013 galt. Dies folgt aus dem Umstand, dass der Léschungsantrag der

Antragstellerin bereits aus dem Jahr 2011 stammte und nach 8 60 Abs. 1 Satz 1

RVG jenes Gebuhrenrecht anzuwenden ist, das zum Zeitpunkt der unbedingten

Auftragserteilung galt.

Der Erstattungsbetrag errechnet sich daher antragsgemalf folgendermafien:

Gebihrentatbestand RVG Satz |Betrag
(Gegenstandswert gemali VV Nr. 8 13 RVG
88 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000 €)

I. Kosten des Patentanwalts

1. |Geschaftsgebuhr 2300 2,0 |4.104,00 €

2. |Entgeltpauschale fur Post- und 7002 20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen

II. Kosten des Rechtsanwalts
Geschaftsgebuhr 2300 2,0 14.104,00 €
Entgeltpauschale fur Post- und 7002 20,00 €
Telekommunikationsdienstleistungen

lll. Vorverauslagte Kosten

5 |Ldschungsantragsgebuihr 300,00 €

Summe von L., Il. und Ill.: 8.548,00 €
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3. Der im angefochtenen Beschluss enthaltene, aul3er Streit stehende Verzin-
sungsausspruch, der seine Grundlage in 8 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO iVm § 247 BGB
hat, gilt auch in Bezug auf den neu festgesetzten Betrag und war daher im Tenor

des Beschlusses beizubehalten.

4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemaf 88 18 Abs. 2
GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2,99 Abs. 1 PatG iVm 8§ 128 Abs. 4 ZPO die Durchfihrung
einer mundlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien.
Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbrin-
gen der jeweiligen Gegenseite zu aul3ern. Es war es zudem nicht erforderlich, wei-

tere Ermittlungen anzustellen oder auf erganzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf
8 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die
auch bei Nebenentscheidungen in Léschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Buh-
ring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Da die Antragstellerin mit ihrer
Beschwerde in vollem Umfang durchgedrungen ist, waren die Kosten des vorlie-
genden Beschwerdeverfahrens der unterlegenen Antragsgegnerin aufzuerlegen.
Grinde, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen lie-

3en, sind nicht ersichtlich.
1.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn

gerugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Gber 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 einzulegen.

Metternich Dr. Nielsen Eisenrauch



