BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 5 W (pat) 452/07
Entscheidungsdatum: 15. Juli 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG, VV RVG Nr. 3510,

§ 15a Abs. 1 RVG

Anrechnung der Beschwerdeverfahrensgebiihr im Kostenfestsetzungsverfahren

1.

Der Gesetzgeber hat durch die Einfugung von 8 15a Abs. 1 RVG die bereits unter Gel-
tung des § 118 BRAGO und unter Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG bestehende
Rechtslage klargestellt.

Die Anrechnungsvorschrift der Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG wirkt sich
grundsatzlich im Verhéltnis zu Dritten, damit insbesondere im Kostenfest-
setzungsverfahren, nicht aus. Im Kostenfestsetzungsverfahren musste und
muss darum eine Verfahrensgebuihr - von den in 8§ 15a Abs. 2 RVG geregelten
Ausnahmen abgesehen - stets auch dann in der geltend gemachten Hohe fest-
gesetzt werden, wenn fir den Bevollmachtigten des Erstattungsberechtigten
eine Geschéftsgebihr entstanden ist.



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 452/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Kostenerinnerungssache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 15. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Mullner sowie die Richter

Baumgartner und Guth

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin des

Bundespatentgerichts vom 28. November 2008 wird kostenpflich-

tig zurlickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 17. Juli 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung | des Deut-
schen Patent- und Markenamts auf Antrag der Erinnerungsfuhrerin das

Gebrauchsmuster ... des Erinnerungsgegners teilweise geldscht und im



Ubrigen den Léschungsantrag zuriickgewiesen. Die gegen die teilweise Zuriick-
weisung des Loschungsantrags gerichtete Beschwerde des Erinnerungsgegners
wurde vom erkennenden Senat (damals 5. Senat, heute 35. Senat) zuriickgewie-
sen und der Erinnerungsfuhrerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Der Erinnerungsgegner hat beantragt, die ihm zu erstattenden Kosten flir das Be-
schwerdeverfahren auf 2.827,42 € festzusetzen, wobei er u. a. 1,3 Verfahrensge-
bihr gem. Nr. 3510 VV RVG fur einen Gegenstandswert von 40.000 € in voller
Hohe geltend macht.

Dem hat die Erinnerungsfuhrerin widersprochen, die der Ansicht ist, die Be-
schwerdeverfahrensgebuhr sei nach Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG
auf 0,55 und damit auf 496,10 € herabzusetzen. Diese Vorschrift bestimme, dass
die Geschaftsgebuhr fur das Loschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt zur Halfte, hochstens aber mit einem Geblhrensatz zu 0,75 anzu-
rechnen sei. Der Antragsgegner hat dagegen eingewendet, der von der Antrag-
stellerin herangezogene Teil des Vergutungsverzeichnisses betreffe nur aul3erge-
richtliche Gebuhren. Die Tatigkeit im Gebrauchsmusterléschungsverfahren vor der
Gebrauchsmusterabteilung kénne nicht mit tblichen aulRergerichtlichen Téatigkei-
ten gleichgesetzt werden. Der Aufwand entspreche vielmehr dem eines erstin-

stanzlichen gerichtlichen Verfahrens.

Im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. November 2008 hat die Rechtspflegerin
des Senats die Kosten auf insgesamt 2.765,18 € festgesetzt, wobei sie 1,3 Verfah-
rensgebihr gem. Nr. 3510 VV RVG in der beantragten vollen Héhe von 1.172,60 €
anerkennt. Zwar sei gemafd dem Wortlaut der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV
RVG eine Geschaftsgebihr fir ein vorausgegangenes Verwaltungsverfahren auf
die Verfahrensgebuhr flr das gerichtliche Verfahren anzurechnen, soweit - wie
vorliegend - der Gegenstand identisch sei. Diese Vorschrift, die in erster Linie ver-
hindern sollte, dass ein und dieselbe Tatigkeit doppelt entlohnt werde, sei aber auf
das Gebrauchsmusterldschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-

kenamt nicht anwendbar. Zwar handele es sich um ein Verwaltungsverfahren.



Dieses Verfahrens komme jedoch einem gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren sehr
nahe und entspreche weitestgehend einem gerichtlichen Verfahren erster Instanz
und das Beschwerdeverfahren einem besonderen Rechtszug. Hierfur spreche
auch der Umstand, dass die Verfahrensgebihr fir das Beschwerdeverfahren
systematisch nicht der Gebuhrenvorschrift in Teil 3, Abschnitt 1. Rechtszug
(VV RVG Nr. 3100) zugeordnet, sondern in Abschnitt 5. Beschwerde (VV RVG
Nr. 3510) gesondert geregelt sei. Da gebuhrenrechtlich aber verschiedene
Rechtsziuge vorlagen, verbiete sich eine Anrechnung von Geblhren des erstin-
stanzlichen Léschungsverfahrens auf das Beschwerdeverfahren. Die Anrechnung
der Geschéftsgebuhr auf die Verfahrensgebihr vorzunehmen, widersprache dem
Grundsatz des 8 15 Abs. 2 S. 2 RVG, dass der Anwalt die Gebuhren grundsatzlich
in jedem Rechtszug gesondert fordern konne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Erinnerung, mit der sich die Erinne-
rungsfiuhrerin dagegen wendet, dass die Anrechnung der Geschéftsgebihr nach
VV RVG Nr. 2300 auf die Beschwerdeverfahrensgebihr aus VV RVG Nr. 3510

unterblieben ist.

Zur Begrundung tragt die Erinnerungsfihrerin vor, die Argumentation des ange-
fochtenen Beschlusses hinsichtlich der systematischen Einordnung der Gebih-
renvorschrift fur das Beschwerdeverfahren gehe schon darum fehl, weil die An-
rechnungsvorschrift der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG samtliche Ver-
fahrensgebuhren in diesem Teil 3 erfasse und deren Einordnung in untergeord-
nete Abschnitte darum unerheblich sei.

Auch eine Auslegung nach Sinn und Zweck des Gesetzes fihre nicht zu dem im
angefochtenen Beschluss vertretenen Ergebnis, denn der Gesetzgeber habe in
VV RVG Nr. 3510 klar den Fall der Léschungsbeschwerde in Gebrauchsmusterlo-
schungssachen erkannt und keine Sonder- oder Ausnahmeregelung von der An-
rechnungsvorschrift getroffen. Die Aufwendigkeit des Gebrauchsmusterl6-
schungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kdnne durch Aus-

schopfung der Rahmengebiuhr der VV RVG Nr. 2300 Rechnung getragen werden.



Die Erinnerungsfihrerin beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, und die von der Be-
schwerdefiuihrerin an den Beschwerdegegner zu erstattenden
Kosten unter Beriicksichtigung einer Beschwerdeverfahrensge-

bihr in Hohe von 496,10 € neu festzusetzen.

Der Erinnerungsgegner beantragt die Zurtiickweisung der Erinnerung.

Er vertritt die Ansicht, bei der analogen Anwendung des RVG fiur die Vergutung
von Patentanwélten seien die Besonderheiten des Gebrauchsmusterléschungs-
verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu bertcksichtigen, das
hinsichtlich Aufwand und Schwierigkeit mit einem gerichtlichen Verfahren erster
Instanz eher vergleichbar sei als mit einem Ublichen aulR3ergerichtlichen Verfahren,
fur das die Anrechnungsvorschrift konzipiert sei. Im Ubrigen regele § 17 Nr. 1
RVG ausdricklich, dass das Verwaltungsverfahren und das nachfolgende Be-

schwerdeverfahren zwei verschiedene Angelegenheiten darstellten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt, verwie-

sen.

Die zulassige Erinnerung, die zulassigerweise darauf beschrankt wurde, dass die
Anrechnung der Geschaftsgebihr nach VV RVG Nr. 2300 auf die Beschwerde-
verfahrensgebuhr aus VV RVG Nr. 3510 unterblieben ist, hat in der Sache im Er-

gebnis keinen Erfolg.

Die Regelung von Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG, die inzwischen durch § 15a
RVG nochmals klargestellt worden ist (vgl. BGH WM 2009, 2099; zweifelnd aber



BGH WRP 2009, 1554, 1556f. - Gebuhrenanrechnung im Nachprifungsverfah-
ren), wonach eine Geschéftsgebulhr flr ein vorausgegangenes Verwaltungsverfah-
ren nach VV RVG Nrn. 2300 bis 2303 betreffend denselben Gegenstand auf die
Verfahrensgebuhr fur das gerichtliche Verfahren anzurechnen ist, gilt zwar grund-
satzlich auch fur die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegen einen im
Gebrauchsmusterldschungsverfahren ergangenen Beschluss der Gebrauchs-
musterabteilung. Jedoch hat diese keine Wirkung gegentber Dritten und ist bei
der Kostenfestsetzung auf3er in den in 8 15a Abs. 2 RVG genannten Fallen nicht
zu bertcksichtigen (vgl. BGH WM 2009, 2099).

1. Soweit die Antragstellerin Bedenken gegen die entsprechende Anwen-
dung des RVG auf die Tatigkeit von Patentanwalten in Gebrauchs-
musterbe-schwerdeverfahren auf3ert, enthélt die Erinnerungsbegrindung
keinerlei substantiierte Ausfihrungen dazu, welcher Art diese Bedenken
sind und worauf sie beruhen. Sie geben daher keinen Anlass, von der bis-
herigen Rechtsprechung (vgl. BPatGE 49, 26 ff.) abzurlcken.

2. Wie die Kostenbeamtin zu Recht ausfiihrt, die Verfahrensbeteiligten nicht
bestreiten und woran auch der Senat nicht zweifelt, ist eine Geschéaftsge-
bahr fir das patentamtliche Lo&schungsverfahren nach den VV RVG
Nrn. 2300 bis 2303 entstanden, die nach dem Wortlaut von Abs. 4 S. 1 der
Vorbemerkung 3 auf die Gebuhr fir das Verfahren vor dem Bundespa-

tentgericht anzurechnen ist.

Eine Nichtanwendung der ihrem Wortlaut nach einschlagigen Regelung
kdme danach nur in Betracht, wenn die Rechtsfolge aus der Anwendung
der Norm in planwidrigem Widerspruch zu sonstigen gesetzlichen Rege-
lungen oder zu von der Rechtsordnung anerkannten allgemeinen
Grundséatzen stunde, deren weitere Geltung der Gesetzgeber offensicht-
lich nicht antasten wollte. Das ist nicht der Fall.



2.1.

2.2.

2.3.

Die Nichtanrechnung der Geschéftsgebuhr folgt entgegen der Ansicht des
Erinnerungsgegners nicht aus § 17 Nr. 1 RVG. Diese Vorschrift bestimmt,
dass das Verwaltungsverfahren und das nachfolgende Beschwerdeverfah-
ren zwei verschiedene Angelegenheiten darstellten. Da Vorb. 3 Abs. 4 zu
Teil 3 VV RVG aber an den selben Gegenstand des Verfahrens anknipft,
nach dessen Wert sich die Gebuhren bemessen (8 2 Abs. 1 RVG) und der
Verfahrensgegenstand im Sinne des Streitgegenstands definiert werden
kann (vgl. Bischof/Jungbauer/Brauer, RVG, 3. Aufl.,, 8 15 Rn. 41), der - wie
aus 817 RVG ersichtlich - verschiedene Angelegenheiten beinhalten
kann, ist aus dieser Vorschrift nichts zu entnehmen, was gegen eine An-

rechnung spricht.

Auch die systematische Einordnung der Gebidhr fur das
Beschwerdeverfahren in  Gebrauchsmusterléschungssachen in Ab-
schnitt 5. Beschwerde erlaubt keine zwingenden Ruckschlisse, weil die
Vorbemerkung fur alle Gebihren des Abschnitts 3 gilt. Im Gegenteil
spricht der Umstand, dass der Gesetzgeber hinsichtlich des Gebrauchs-
musterléschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
trotz Kenntnis der Problemstellung und mehrfacher Anderungen des RVG
keine besondere Regelung getroffen hat, gegen eine vom ublichen Ver-
waltungsverfahren abweichende Behandlung der fur dieses Verfahren
anfallenden Geschaftsgebihr (vgl dazu die ahnliche Argumentation fir
vorzeitiges Auftragsende Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, Rechtsan-
waltsvergutungsgesetz, 18. Aufl., 3510 VV Rn. 5).

Eine Auslegung nach Sinn und Zweck von Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV
RVG zeigt, dass die Eigenarten des Gebrauchsmusterldschungsverfah-
rens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine gebuhrenrechtlich

relevante Abweichung nicht rechtfertigen konnen.



2.3.1.

2.3.2.

Es ist davon auszugehen, dass diese Vorschrift in erster Linie verhindern
soll, dass ein und dieselbe Tétigkeit doppelt entlohnt wird, und deshalb
maoglichst umfassend samtliche Vorbereitungshandlungen, die dem spate-
ren gerichtlichen Verfahren vorausgegangen sind, bertcksichtigen soll
(vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, Rechtsanwaltsvergttungsgesetz,
18. Aufl., 2300, 2301 VV Rn. 40). Dazu gehdren neben Abmahnungen,
aulRergerichtlichen Einigungsbemuhungen etc. typischerweise Verfahren
vor einer Verwaltungsbehorde, deren Ergebnis gerichtlich angegriffen
wird. Um ein solches Verfahren handelt es sich beim Gebrauchsmusterlo-
schungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts.

Die Gebrauchsmusterabteilung stellt gem. 8 10 Abs. 3 GebrMG eine in
das Deutsche Patent- und Markenamt integrierte Organisationseinheit dar,
die in einem von der Eintragung unabhéngigen Verfahren eine eigenstan-
dige Prufung des angegriffenen Gebrauchsmusters durchfthrt und als de-
ren Ergebnis die vollstandige bzw. teilweise Loschung des Gebrauchs-
musters ausspricht oder den Ldschungsantrag zurtickweist (zum Ein-
spruchsverfahren, das mit dem Widerspruchsverfahren im allgemeinen
Verwaltungsverfahren verglichen wird BGH GRUR 2007, 859, 862 Rn. 27
- Informationsibermittlungsverfahren ). Das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt ist nach allgemeiner Ansicht eine Verwaltungsbehdrde, die Ver-
waltungsakte erlasst. Obwohl Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt justizformig und mit besonderen Rechtsgarantien (z. B. Aus-
schlieBung und Ablehnung nach 8§ 27 Abs. 1 PatG) ausgestaltet sind,
stellen die Entscheidungen der Prifungsstellen und Abteilungen keines-
falls Rechtsprechung im materiellen Sinne dar. Denn anders als im pa-
tentgerichtlichen Verfahren (dort § 68 PatG) fehlt ein Verweis auf richterli-
che Selbstverwaltung (88 21a ff. Gerichtsverfassungsgesetz) und damit
die gesetzliche Garantie der richterlichen Unabhangigkeit i. S. v. Art. 97
Abs. 1 GG (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstatigkeit;



2.3.3.

Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 26 Rn. 4, 5). Die Beschwerde gemaf
§ 73 PatG ist ein echtes Rechtsmittel, das eine zweite, erstmals gerichtli-
che Tatsacheninstanz eroffnet. Sie ist als Rechtsbehelf der verwaltungs-
gerichtlichen Anfechtungsklage vergleichbar, jedenfalls insoweit, als mit
der Beschwerde wie mit der Anfechtungsklage der Verwaltungsakt des
Deutschen Patent- und Markenamts erstmals gerichtlich nachgepruft wird
(vgl. Schulte, a. a. 0. 8§ 73 Rn. 5; vgl. auch 35 W (pat) 432/07, Beschluss
v. 1. Februar 2010). Das Deutsche Patent- und Markenamt, bei dem die
Gebrauchsmusterabteilungen eingerichtet sind, wird im Gebrauchsmus-
terléschungsverfahren nicht streitentscheidend, sondern originar als Organ
der vollziehenden Gewalt tétig. Die Beschwerde gegen die Entscheidun-
gen der Gebrauchsmusterabteilungen tritt an die Stelle der im Ublichen
Verwaltungsverfahren gegebene Mdglichkeit der Klage vor dem Verwal-
tungsgericht gegen einen Verwaltungsakt (BGH WRP 2009, 1554, 1556
- Gebuhrenanrechnung im Nachprufungsverfahren; vgl. auch BPatG
35 W (pat) 432/07, Beschluss v. 1. Februar 2010).

Wie der Bundesgerichtshof fur die Anwendbarkeit von fur Gerichtsverfah-
ren geltenden Kostenregelungen bei Verfahren vor einer Vergabekammer
festgestellt hat, ist es unerheblich, dass das Nachprtfungsverfahren
Rechtsschutz in einem gerichtsahnlich ausgestalteten Verfahren gewahr-
leisten soll. Damit ist ein derartiges Verfahren aber einem Gerichtsverfah-
ren nicht gleichzusetzen. Entscheidend ist, dass das Verfahren nicht auf
die bloRe Uberpriifung eines abgeschlossenen Vergabeverfahrens auf
seine RechtmaRigkeit zielt, sondern auf den Erlass eines Verwaltungsakts
(vgl. dazu BGH WRP 2004, 503, 505 - Kosten des Nachprifungsverfah-
rens). Auch wenn ein Spruchkorper seine Tatigkeit unabhangig und in ei-
gener Verantwortung ausubt (fur die Vergabekammern § 105 Abs. 1
GWB), andert nichts daran, dass es sich um ein in die Exekutive einge-
bettetes Verwaltungsverfahren handelt (BGH WRP 2004, 503 - Kosten

des Nachprifungsverfahrens).



2.3.4.

2.3.5.

-10 -

Dass die Gebrauchsmusterabteilungen, ebenso wie Vergabekammern,
eine streitentscheidende Tatigkeit ausiben und diese kostenrechtlich
gleichwohl als Verwaltungstatigkeit behandelt und nicht einem Gerichts-
verfahren gleichgesetzt wird, steht daher in Einklang mit allgemeiner ver-

waltungsrechtlicher Anschauung.

Dementsprechend hat der erkennende Senat in seiner Entscheidung
GRUR 2009, 703, 705 - Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA
festgestellt, dass es sich beim Gebrauchsmusterléschungsverfahren um
ein einem Gerichtsverfahren angenahertes justizformiges Verwaltungs-
verfahren handelt. Auch wenn gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 VwWVIG das Verwal-
tungsverfahrensgesetz auf patentamtliche Verfahren nicht anwendbar ist,
weil hierfir im PatG, MarkenG, GebrMG etc. spezifische, den Eigenarten
der betreffenden Verfahren angepasste Vorschriften geschaffen worden
sind, handelt es sich beim Deutschen Patent- und Markenamt doch um
eine Verwaltungsbehotrde, die Verwaltungsakte erlasst (vgl. BVerwG,
BIPMZ 1959, 258; BVerfG, GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstéatigkeit).
Demgemal hat der Senat auch die fir Verwaltungsbehdrden geltenden

kostenrechtlichen Grundsatze angewandt.

Soweit der Erinnerungsgegner auf den Aufwand in Gebrauchsmusterlo-
schungsverfahren abstellt, fihrt dies zu keinem anderen Ergebnis. Sie er-
fordern zwar wie im Gerichtsverfahren haufig eine Beweiserhebung, und
es wird aufgrund einer mundlichen Verhandlung entschieden. Der diese
Verfahren betreffende Aufwand unterscheidet sich nicht wesentlich von
dem in manchen Verwaltungsverfahren. Im allgemeinen Verwaltungsver-
fahren sind ebenfalls oft sehr umfangreiche, komplexe und komplizierte
Sachlagen zu ermitteln und schwierige Rechtsfragen zu entscheiden. Zu
denken ist hierbei etwa an stralRenbaurechtliche, bauplanerische, raum-
planerische, naturschutzrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Ver-

waltungsverfahren, die ebenfalls eine Erfassung und Bewertung auflerst



2.3.6.
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komplizierter Sachverhalte und wirtschaftlicher Interessenlagen im Rah-
men des Kostenfestsetzungsbeschlusses beinhalten kénnen (vgl. BPatG
GRUR 2009, 703, 705 -Gegenstandswertfestsetzung).

Auch im allgemeinen Verwaltungsverfahren hat die Behdrde den Sach-
verhalt zu ermitteln und muss gegebenenfalls gemaR 88§ 24, 26 VwVfG
umfassend Beweis erheben, wobei u. a. sdmtliche Beweismittel der ZPO
einschlief3lich der Vernehmung von Zeugen und Sachverstandigen heran-
zuziehen sind. Im nichtférmlichen Verfahren kann eine Anhorung stattfin-
den, im formlichen Verwaltungsverfahren findet grundsatzlich eine mundli-
che Verhandlung statt (8 67 VwVfG). Die fir das allgemeine Verwaltungs-
verfahren geltenden Vorschriften und Grundsétze, insbesondere bezglich
der Amtsermittlung und der Beweiserhebung entsprechen weitgehend de-
nen des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (8 46
PatG, 8§ 17 Abs. 2 GebrMG). Soweit fir das Gebrauchsmusterléschungs-
verfahren auf die Vorschriften der 88 373 bis 401 ZPO sowie 402 bis
414 7ZPO betreffend den Zeugen- und Sachverstandigenbeweis verwiesen
wird, entspricht dies im Wesentlichen der Verweisung des fur das formli-
che Verwaltungsverfahren geltenden 8§ 65 VwVfG auf die Regelungen der
ZPO.

Aufgrund dieser Erwéagungen findet die Anrechnungsregelung von Vorb. 3
Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG grundsatzlich auf die im Gebrauchsmusterlo-
schungsverfahren verdiente Geschaftsgebtuhr Anwendung. Somit ist ge-
mafR Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG die Geschéftsgebihr fur das Lo6-
schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Halfte,
hdchstens aber mit einem Gebuhrensatz zu 0,75 auf die Beschwerdever-

fahrensgebuhr anzurechnen.

Dies fuhrt auch nicht zu unbilligen Ergebnissen, denn - wie die Erinne-

rungsfuhrerin zu Recht vortragt - konnen und muissen die Eigenarten und



3.1.

3.2.
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die Aufwandigkeit des Loschungsverfahrens beim Deutschen Patent- und

Markenamt beim Umfang der Anrechnung berticksichtigt werden.

Die grundsatzlich anwendbare Anrechnungsregelung der Vorbemerkung 3
Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG hat jedoch keine Auswirkungen bei der Kosten-

festsetzung durch das Bundespatentgericht.

Der Il. Senat des Bundesgerichtshofs hat - abweichend von der bisherigen
Rechtsprechung des BGH - in seiner in WM 2009, 2099 verd6ffentlichten
Entscheidung vom 2. September 2009 festgestellt, dass der Gesetzgeber
durch die Einfugung von § 15a Abs. 1 RVG die bereits unter Geltung des
§ 118 BRAGO und nachfolgend unter Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG
bestehende Rechtslage klargestellt hat. Die Anrechnungsvorschrift wirkt
sich danach grundsatzlich im Verhaltnis zu Dritten, damit insbesondere im
Kostenfestsetzungsverfahren, nicht aus. Im Kostenfestsetzungsverfahren
musste und muss eine Verfahrensgebuhr, von den in § 15a Abs. 2 RVG
geregelten Ausnahmen abgesehen, stets auch dann in der geltend ge-
machten Hohe festgesetzt werden, wenn fur den Bevollmachtigten des Er-

stattungsberechtigten eine Geschaftsgeblihr entstanden ist.

Dieser Auffassung schlief3t sich der 35. Senat an.

Der 35. Senat folgt damit nicht der Ansicht des X. Senats des Bundesge-
richtshofs vom 29. September 2009, veroffentlicht in WRP 2009, 1554,
1557 - Gebuhrenanrechnung im Nachprifungsverfahren, der in § 15a
Abs. 2 RVG keine bloRe Klarstellung der bisherigen Rechtslage sieht und
diese Vorschrift, die im Jahr 2009 in Kraft getreten ist, nicht auf zum Zeit-
punkt deren Inkrafttretens noch nicht abgeschlossene Kostenfestset-
zungsverfahren anwenden will. Die frihere Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs zu Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG sei wortgetreu auch im

Kostenfestsetzungsverfahren zu bertcksichtigen.
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Diese Rechtsprechung, auf die der X. Senat offenbar abstellt, ist auf fast
einhellige Kritik gestoRen. Der Anrechnungsvorschrift wurde von fast allen
Instanzgerichten der Gehorsam verweigert, wenn es um die Erstattungs-
frage ging, da sie zu nicht praktikablen, untragbaren und systemwidrigen
Ergebnissen fuhrte (vgl. ausfihrlich zur Problematik und zum Diskus-
sionsstand Bischof/Jungbauer/Brauer, RVG, 3. Aufl. 2009, Vorbemerkung
3 VV/Teil 3 Rn. 102 ff.; Gebauer, Schneider, RVG, 5. Aufl. 2010, § 15a
Rn. 2 ff.). Diese Problematik hat der Il. Senat aufgegriffen und sich der
Kritik angeschlossen (vgl. auch BGH WM 2009, 2099 [4], [5]). Die Unzu-
langlichkeiten der Gesetzeslage haben dann letztlich zum Erlass von
§ 15a RVG gefihrt (vgl. Gebauer, Schneider, RVG, 5. Aufl. 2010, § 15a
Rn. 9; vgl. auch BGH WM 2009, 2099 [4], [5]).

Aus der Vielzahl der Argumente gegen eine Anwendung Vorb. 3 Abs. 4 zu
Teil 3 VV RVG und fur eine Anwendung der Grundsétze des § 15a RVG
bei der Kostenfestsetzung sind fur den Senat vor allem folgende Ge-

sichtspunkte ausschlaggebend:

Generell wirde die Anwendung der Anrechnungsvorschrift bei der Kos-
tenfestsetzung zu einer systemwidrigen und vom Gesetzgeber offensicht-
lich nicht beabsichtigten Unbilligkeit und Risikoverlagerung auf den Kos-
tenglaubiger fuhren. In diesem Zusammenhang ist zu berlcksichtigen,
dass die Geschéftsgebihr nach VV RVG Nrn. 2300 ff. auch fir Abmah-
nungen, aul3ergerichtliche Einigungsbemuhungen, Vertragsverhandlungen
usw. anfallt. Die Anrechnung der Geschaftsgebuhr auf die Verfahrensge-
buhr fir das gerichtliche Verfahren wirde insbesondere bei allgemeinen
zivilrechtlichen Streitigkeiten (oder auch bei Nichtigkeitsklagen vor dem
Bundespatentgericht) bewirken, dass der Klager trotz vollen Obsiegens
nur die um die Anrechnung (meist 50 % von 1,3 =von 0,65) verkurzte
Verfahrensgebihr vom unterlegenen Prozessgegner erstattet erhalt und

mit dem Rest leer ausgeht oder insoweit klagen musste.
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Vor allem aber stol3t die Anrechnung der Geschaftsgebihr fur das
Gebrauchsmusterléschungsverfahren auf die Beschwerdeverfahrensge-
bihr bereits auf rein praktische Schwierigkeiten, wenn - wie vorliegend
und im Regelfall - noch keine Kostenrechnung fir das Verfahren vor der
Gebrauchsmusterabteilung vorliegt bzw. wenn noch keine Festsetzung der
Kosten fiur das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung erfolgt ist.
Dann werden vom Kostenglaubiger nicht, wie es § 15a Abs. 2 RVG in der
3. Alternative formuliert, beide Gebuhren in demselben Verfahren gegen
den Kostenschuldner geltend gemacht. Insoweit fehlt es an einem kon-
kreten Betrag fur die Geschéaftsgebihr und damit an einer tatsachlichen
Grundlage fur eine Anrechnung bei der Festsetzung der zu erstattenden
Gerichtskosten. Um die Kosten fir das Verfahren vor dem Bundespatent-
gericht festzusetzen, musste in solchen Fallen eine Geschéaftsgebihr fur
das Loschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ge-
schatzt werden, was weder in der Zustandigkeit des Bundespatentgerichts
liegt noch fir die Festsetzung der Kosten fir das Verfahren vor der Ver-
waltungsbehdrde bindende Wirkung haben kénnte. Falls die spatere Kos-
tenfestsetzung der Gebrauchsmusterabteilung von der vorlaufigen Ein-
schatzung der Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts abwiche, wirde
der Kostenfestsetzungsbeschluss fur die Gerichtskosten nachtraglich un-
richtig. Die Alternative hierzu ware lediglich, die Rechtskraft der Kosten-
rechnung des Deutschen Patent- und Markenamts abzuwarten, was zu
erheblichen Zeitverzégerungen und einer Verkomplizierung des Kosten-
festsetzungsverfahrens beim Bundespatentgericht fuhren wirde. Offen
bliebe, wie zu verfahren ist, wenn seitens des Kostenglaubigers des Be-
schwerdeverfahrens keine Festsetzung der Kosten vor dem Deutschen

Patent- und Markenamt beantragt wird.

Diese und viele andere in der Kommentarliteratur und Rechtsprechung
aufgeftihrte unbillige, systemwidrige oder verkomplizierende Auswirkun-

gen hat der Gesetzgeber bei der Formulierung der Anrechnungsvorschrift
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nicht beabsichtigt. Denn er strebte durch die Reform des Kostenrechts
eine madglichst sach- und leistungsgerechte Entlohnung der Rechtsvertre-
ter bei gleichzeitiger Transparenz, Praktikabilitdt und Einfachheit der Re-
gelungen an (BT-Drucksache 15/1971, S.1 Einleitung A. Problem und
Ziel; S. 2 B. Lésung). Nach Auffassung des Senats ist Vorb. 3 Abs. 4 zu
Teil 3 VV RVG darum mit dem Il. Senat des Bundesgerichtshofs als eine
lediglich die Abrechnung zwischen Mandant und Vertreter betreffende,
interne und - abgesehen von Ausnahmefallen - nicht gegeniber Dritten
wirkende Vorschrift auszulegen, die nunmehr durch § 15a RVG nur klar-
gestellt wird. Die hier vertretene Auffassung beinhaltet somit keine Ausle-
gung entgegen dem eindeutigen Wortlaut, vielmehr wird der Anwen-
dungsbereich der Vorschrift entsprechend deren Sinn und Zweck redu-

ziert.

4. Aus diesen Grunden hat die Kostenbeamtin im angegriffenen Beschluss
die fur das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung angefallene Ge-
schaftsgebihr im Ergebnis zu Recht nicht berticksichtigt. Die Erinnerung

ist deshalb zurlickzuweisen.

5. Die Erinnerungsfuhrerin hat entsprechend 8§ 91 Abs.1 Satz 1 ZPO die

Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Mullner Baumgartner Guth
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