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wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Loschungssache
GBM 297 07 107 LO | 125/98

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 5. Marz 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Buhring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Kosten-
festsetzungsbeschlu des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 22. Marz 2000 abgeandert und wie folgt neu

gefaldt:

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstat-
tenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf
3582,80 DM (in Worten: dreitausendfunfhundertzweiund-

achtzig Deutsche Mark achtzig Pfennige) festgesetzt.

Dieser Betrag ist vom 22. November 1999 an mit vier

vom Hundert zu verzinsen.

2. Im Ubrigen werden der Kostenfestsetzungsantrag und die

Beschwerde zurtuckgewiesen.

3. Der Antragsteller tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.



Grinde

Der Antragsteller hatte am 19. August 1998 die Léschung des Gebrauchsmusters
297 07 107 beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin dem Loschungsantrag nicht
widersprochen hatte, ist das Gebrauchsmuster am 19. November 1998 geldscht
worden. Das Patentamt hat durch Beschlu® vom 11. Juni 1999 der Antragsgegne-

rin die Kosten des Loschungsverfahrens auferlegt.

Der Antragsteller hat am 22. November 1999 die Festsetzung seiner Kosten auf
7074,40 DM beantragt. Er legt seiner Berechnung die Bundesrechtsanwaltsgebuh-
renordnung (BRAGO) mit der Begriindung zugrunde, seine Vertreter seien in einer
Kanzlei verbundene Rechtsanwalte und Patentanwalte gewesen; es musse des-
halb nach der BRAGO abgerechnet werden. Er beziffert den Wert des Gebrauchs-
musters mit 1 Million DM und verlangt als Verfahrensgebuhr eine 8/10-Gebuhr aus
diesem Betrag, mithin 4980,00 DM. Der Wert des Gebrauchsmusters sei deshalb
so hoch anzusetzen, weil der Antragsteller und seine Mitglieder einen Umsatz von
1,2 Milliarden DM reprasentierten. Davon entfielen 640 Millionen DM auf 16sliche
Kaffeegetranke und 560 Millionen auf puren Kaffee. Durch das vorliegende Lo-
schungsverfahren seien auch die Interessen des Antragstellers tangiert; deshalb
sei der Ansatz eines Gebrauchsmusterwerts von 1 Million DM gerechtfertigt. Der
Antragsteller macht neben der Post- und Telefonpauschale in Hohe von 40,00 DM
Recherchekosten in Hohe von 820,00 DM geltend. Er hat erklart, nicht zum Vor-

steuerabzug berechtigt zu sein.

Die Antragsgegnerin ist der Annahme eines Gegenstandswerts entgegengetreten.
Es liege kein Verfahren nach der BRAGO vor, da nur ein Patentanwalt tatig ge-
worden sei. Im Ubrigen sei der Wert des Gebrauchsmusters mit 1 Million DM zu
hoch angesetzt. Ein Umsatz, der einen solchen Gegenstandswert rechtfertige, sei

mit dem Gebrauchsmuster nicht erzielt worden; dies sei auch fur sie, die Antrags-



gegnerin, der Grund gewesen, dem Ldschungsantrag nicht zu widersprechen. Die
Antragsgegnerin hat weiter die Hohe der Recherchekosten bestritten und die An-

tragstellerin aufgefordert, diese substantiiert nachzuweisen.

Durch Beschluf® vom 22. Marz 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die
dem Antragsteller von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf
2631,60 DM nebst Zinsen festgesetzt. Es hat dabei eine Verfahrensgebuhr in H6-
he von 1970,00 DM, die Porto- und Telefongeblihren mit 40,00 DM und die Um-
satzsteuer hieraus angesetzt. Das Patentamt hat der Berechnung der Verfahrens-
gebuhr nicht die BRAGO, sondern die Patentanwaltsgebuhrenordnung (PAGO)
mit der Begrindung zugrunde gelegt, dald sadmtliche Eingaben des Antragstellers
von Patentanwaltin Dr. S... unterzeichnet worden seien. Die Recherchekosten
seien

nicht glaubhaft gemacht worden.

Mit der Beschwerde beantragt der Antragsteller, die Kosten auf 7074,40 DM fest-
zusetzen. Sein Vertragspartner sei nicht ein einzelner Patentanwalt, sondern die
gesamte Sozietat gewesen. Es sei daher unerheblich, ob nur Patentanwaltin

Dr. S... Schriftsatze mit fur das Verfahren wesentlichen Angaben eingereicht

habe. Dies treffe aullerdem nicht zu, da seine Eingabe vom 12. November 1998
von einem Rechtsanwalt unterschrieben worden sei. Deshalb sei zur Berechnung
der angemeldeten Vergutung bei einem Wert des Gebrauchsmusters von 1 Mil-

lion DM die BRAGO zugrunde zu legen.

Der Antragsteller hat mit der Beschwerdeschrift eine Honorarrechnung des Patent-
und Ingenieurburos Niederstebruch in Hohe von 820,00 DM netto vorgelegt. Nach
Hinweis des Senats, dal} der Gegenstand nicht ausreichend dargelegt sei und die
Recherchekostenrechnung keinen Bezug zum Verfahren habe und nicht nach
Zeitaufwand und Hbhe des Stundensatzes spezifiziert sei, hat der Antragsteller

das Auftragsschreiben und die entsprechende Antwort des Rechercheurs einge-



reicht und weiter zum Umsatzvolumen des Antragstellers fur die Jahre 1993
bis 1999 vorgetragen.

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben und die Kosten
des Verfahrens auf 7074,40 DM festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngeman,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die zulassige Beschwerde des Antragstellers hat teilweise, namlich hinsichtlich
der geltend gemachten Recherchekosten, Erfolg. Demgegeniber hat das Patent-

amt die zu erstattende Verfahrensgebuhr zu Recht auf 1970,00 DM festgesetzt.

Dem Antragsteller steht nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit
§ 62 Absatz 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung seiner Kosten
zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswah-
rung notwendig waren. Hierzu gehdren die Kosten der beauftragten Verfahrens-
bevollmachtigten und auch grundsatzlich die fur eine Recherche aufgewandten

Kosten.

1. Bei der Berechnung der fir das Tatigwerden eines Patentanwalts im patentamt-
lichen Gebrauchsmusterldschungsverfahren zu erstattenden Vergutung sind nach
standiger Rechtsprechung die Festbetragsgebuhren der Gebuhrenordnung fur Pa-
tentanwalte (Ausgabe 1. Oktober 1968 - PAGO) zugrunde zu legen, denen ent-
sprechend der Gebuhrenentwicklung bei den Rechtsanwalten und der Entwicklung

der durchschnittlichen Gegenstandswerte in den Gebrauchsmusterldschungsver-



fahren Teuerungszuschlage hinzugerechnet werden (vgl BPatGE 26, 208; 27, 61,
73; 30, 36; 32, 162). Ausgehend von dieser Berechnungsmethode wird derzeit in
Verfahren, in denen die Auftragserteilung - wie vorliegend - nach der letzten Erho-
hung der Gebuhrensatze der BRAGO am 1. Juli 1994 erfolgt ist, der Verfahrens-
gebuhr von 600,00 DM gemald Abschnitt K VI Nr 1 PAGO ein Teuerungszuschlag
von 228 % hinzugerechnet, woraus sich fur das patentamtliche Gebrauchsmuster-
|I6schungsverfahren eine anwaltliche Verfahrensgebihr von 1970,00 DM ergibt
(vgl BPatG Mitt 1997, 220 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375).

a) Der Berechnung der Verfahrensgebuhr ist auch im vorliegenden Fall die PAGO
zugrunde zu legen. Fur die Ansicht des Antragstellers, die Gebuhren seien nach
der BRAGO zu ermitteln, da ihn sowohl Patentanwalte als auch Rechtsanwalte
vertreten hatten, findet sich weder in der BRAGO noch in der PAGO eine gesetz-
liche Grundlage. Nach der Rechtsprechung sind bei Vertretung durch einen Pa-
tent- und durch einen Rechtsanwalt nur die Kosten eines Vertreters erstattungsfa-
hig und zwar regelmafig die des Patentanwalts, weil er alle Fragen beherrscht,
ein Rechtsanwalt in der Regel aber nicht die technischen (BGH GRUR 65, 621
"Patentanwaltskosten”, 77, 559 "Leckanzeigeneinrichtung"). Wenn ein Vertreter
als Rechts- und Patentanwalt zugelassen ist, richtet sich seine Verglutung danach,
in welcher Funktion er aufgetreten ist (vgl Buhring, GebrMG 5. Aufl § 17 Rdn 63).
Es wird demnach darauf abgestellt, wer in welcher Weise vorwiegend fur den
Mandanten tatig geworden ist. Daraus &Rt sich der Grundsatz ableiten, dal® das
im Einzelfall anzuwendende Abrechnungssystem (PAGO oder BRAGO) nicht
allein davon abhangen kann, dal die Kanzlei der Verfahrensbevollmachtigten aus
Anwalten verschiedener Fachrichtungen (Patent- /Rechtsanwalt) besteht. Ent-
scheidend ist die Fachrichtung des Anwalts, der die Sache Uberwiegend sachlich
bearbeitet hat. Im vorliegenden Fall liegt der Schwerpunkt der Tatigkeiten bei Pa-
tentanwalten. So hat Patentanwaltin Dr. S... den Ldschungsantrag und auch den
Kostenfestsetzungsantrag gestellt

und diese Antrdge auch sachlich begrindet. Lediglich ein Schriftsatz der

Verfahrensbevollmachtigten des Antragstellers - der vom 12. November 1998 - ist



mit "der Rechtsanwalt" unterzeichnet. In diesem Schriftsatz fragen die
Verfahrensbevollmachtigten des Antragstellers beim Patentamt an, ob gegen den
eingelegten Loschungsantrag Widerspruch erhoben worden sei. Dabei handelt es
sich nicht um eine inhaltliche AuBerung zum Léschungsverfahren. Damit ist die
Berechnung der Verfahrensgebihr durch das Patentamt nach der PAGO nicht zu

beanstanden.

b) Der Antragsteller kann bei Zugrundelegung der PAGO auch keine hoéhere als
die Regelgeblhr verlangen. Zwar kdnnen besondere rechtliche Schwierigkeiten,
aullergewohnlicher Umfang oder die besondere (wirtschaftliche) Bedeutung des
Ldschungsverfahrens eine Erhdhung der Gebluhr nach der PAGO rechtfertigen
(val Ziff A. 9 der Grundlegenden Bestimmungen der PAGO). Der Mal3stab flr die
Bemessung der erhéhten Gebihr kann dabei nur aus der Patentanwaltsgebuhren-
ordnung selbst entnommen werden. Wenn danach die festen Gebuhren in Fallen
besonderer Bedeutung, Schwierigkeit oder Umfang erhoht werden kénnen, so
muld der betreffende Fall hinsichtlich der genannten Kriterien aus der Masse der
"normalen" Falle, fur die die festen Gebuhren gedacht sind, hervorragen. Ob dies
der Fall ist, ist durch Vergleich mit der Masse der Normalfalle festzustellen (BGH
a.a.0., "Patentanwaltskosten"; "Leckanzeigevorrichtung"; Buhring aaO § 17
Rdnr 68). Fur die Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung des Léschungsver-
fahrens ist dabei regelmalig der Wert des zu l6schenden Gebrauchsmusters
malfgeblich. Eine Erhéhung der Regelgebihren wegen besonderer wirtschaftli-
cher Bedeutung findet erst statt, wenn der Wert des Gebrauchsmusters den von
der Rechtsprechung derzeit angenommenen durchschnittlichen Wert von
250.000 DM ubersteigt (Buhring aaO § 17 Rdnr 71 mwN).

Diese Voraussetzungen fur eine Erhohung liegen hier nicht vor. Die von dem An-
tragsteller fur die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmustergegenstandes
angegebenen Umsatze seiner Mitglieder — 640 Millionen DM - rechtfertigen nicht
die Feststellung, dal} es sich bei der Gebrauchsmuster-Léschungssache um einen

insbesondere wirtschaftlich bedeutungsvollen Fall handelt. Es trifft schon nicht zu,



dald flr die Bemessung des gemeinen Werts eines Gebrauchsmusters die durch
das Gebrauchsmuster erzielten oder zu erwartenden Umsatze maligebend sind.
Zugrundegelegt werden kann allenfalls ein nach der Lizenzanalogie zu ermitteln-
der Anteil. Fur einen Anteil, der auf einen hdoheren Wert als 250.000 DM schliel3en
lieRe, gibt es hier keinen Anhaltspunkt, zumal die Antragsgegnerin unwiderspro-
chen ausgefuhrt hat, mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters seien keine
Umsatze erzielt worden. Abgesehen davon hat der Antragsteller nicht beachtet,
dal} es auf sein Interesse an der Loschung oder auf das seiner Mitglieder nicht an-
kommt (BPatG Mitt 71, 38, 39). Die von ihm errechneten Umsatzzahlen geben
auch keinen ausreichenden Anhalt fur einen moglichen Ertrag des Gebrauchsmu-
sters im Sinne von zu erwartenden Lizenzgebihren. Denn dafur kann nicht der
Marktwert von ldslichem Kaffee schlechthin (vgl Schriftsatz vom 13. Marz 2000),
sondern nur der auf die erfindungsgemale Verbesserung der im Stand der Tech-
nik vorbekannten (Instant-Kaffee-)Produkte entfallende Anteil bertcksichtigt wer-
den. Der aber ist mangels Angabe konkreter Umstande auch nicht schatzbar. Un-
ter Berlcksichtigung der genannten Bestimmungskriterien kann dieser Vortrag
nicht Grundlage fur die Berechnung des Gegenstandswertes sein. Es ist deshalb
davon auszugehen, dall der Wert des Gebrauchsmusters jedenfalls den Regel-
wert nicht Ubersteigt.

2. Dem Antragsgegner sind Recherchekosten in Hohe von 820,00 DM zu erstat-
ten. Recherchekosten sind erstattungsfahig, wenn sie flr erforderlich gehalten
werden durfen, dh von jedem vernunftigen Durchschnittsbeteiligten im Zeitpunkt
ihrer Einleitung bei sorgfaltiger Abwagung aller Umstande auch aufgewendet wor-
den waren. Recherchekosten mussen nicht nur hinsichtlich der Notwendigkeit,
sondern stets der Hohe nach glaubhaft gemacht werden; die erforderlichen Belege
sind dem Festsetzungsgesuch beizufugen (§ 103, Abs 2, § 104 Abs 2 Satz 1 ZPO;
Buhring GebrMG, 5. Aufl § 17 Rdn 88). Der Antragsteller hat die geltend gemach-
ten Recherchekosten in der Beschwerdeinstanz noch ausreichend glaubhaft ge-
macht. Er hat die Notwendigkeit von Recherchekosten - die die Antragsgegnerin

dem Grunde nach nicht bestritten hat - nachvollziehbar dargelegt und ihren tat-



sachlichen Anfall durch die Vorlage des Auftragsschreibens an den Rechercheur,
dessen Antwort und schliel3lich dessen Rechnung auch belegt. Zwar sind die Re-
cherchekosten in der Rechnung nicht nach Anzahl der bendtigten Stunden und
Hohe des Stundensatzes aufgeschlusselt. Der Antragsteller hat sie dennoch spe-
zifiziert. In dem Schreiben des Rechercheurs an Patentanwaltin Dr. S... vom
5. November 1997 ist die Art der

Recherchetatigkeit hinsichtlich des Rechercheumfangs und der zum Stand der
Technik ermittelten Druckschriften genau dargelegt. Mit dieser Bewertung seiner
Sucharbeit bewegt sich der beauftragte Rechercheur in dem ihm gesetzten
Kostenrahmen von 1000 DM. Der Senat halt diese Art der Abrechnung in Form
eines Pauschalbetrags, gestutzt auf einen spezifizierten Recherchebericht, fur
noch ausreichend konkret. Dabei erscheint die Hdohe der geltend gemachten
Kosten von 820 DM, die etwa einem Aufwand von acht Stunden zu 100 DM
entsprechen und von der Antragsgegnerin nicht mehr bestritten worden sind,

angemessen.

3. Nach alledem errechnen sich die dem Antragsteller zu erstattenden Kosten wie

folgt:

Verfahrensgebuhr 1970,00 DM
Porto und Telefon 40,00 DM
Recherchekosten 820,00 DM
Summe 2830,00 DM
16 % Mwst. 452,80 DM
Summe 3282,80 DM
Antragsgebuhr 300,00 DM

Zu erstattender Betrag 3582,80 DM



-10 -

Die Kostenentscheidung fur das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2
GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 2 ZPO. Der Antragsteller hat zwar hin-
sichtlich der geltend gemachten Recherchekosten obsiegt. Die Unterlagen, die
diese Kosten belegen und ihre Zuerkennung ermoglichen, hat er aber erst im Be-
schwerdeverfahren vorgelegt, obwohl die Antragsgegnerin die Héhe der Kosten
bereits im Festsetzungsverfahren bestritten hatte; der Antragsteller hat nicht vor-
getragen, dass die Vorlage der Belege im Verfahren vor dem Patentamt unmdog-

lich gewesen sei.

Wert des Beschwerdeverfahrens: 4442,80 DM.

Buhring Dr. Schermer Schuster

Ko



