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wegen Léschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzung im Loschungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 10. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgartner sowie

den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin und die Anschlussbe-
schwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 30. Januar 2012 werden zuriickgewiesen.
2. Die Beschwerdegebuhr wird nicht zurtickerstattet.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antrags-

gegnerin zu 2/3 und Die Antragstellerin zu 1/3 zu tragen.

Grinde

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 13. Februar 2003 eingetragenen Ge-
brauchsmusters 202 15 648 mit der Bezeichnung
..". Gegen dieses Gebrauchsmuster hat die Antragstellerin am

8. August 2008 Ldschungsantrag gestellt. Mit Beschluss der Gebrauchsmuster-



abteilung vom 11. Februar 2010, dessen Tenor in der mindlichen Verhandlung
am 16. September 2009 verkindet worden war, wurden das Gebrauchsmuster
geldscht und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Dieser
Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 17. Februar 2010 zugestellt. Nach Zu-
ricknahme der von der Antragsgegnerin eingelegten Beschwerde ist der Be-

schluss am 9. August 2011 bestandskraftig geworden.

Am 8. Februar 2010 hat die Beschwerdeflhrerin beantragt, ausgehend von einem
Gegenstandswert in Hohe von 125.000 Euro die von der Antragsgegnerin der An-
tragstellerin zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen: Loschungsantragsge-
bdhr in Hohe von 300 Euro, 2,5 Geschaftsgeblihr gemald 2300 VV RVG in Hohe
von 3.577,50 Euro, eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro,
insgesamt somit 3.897,50 Euro, zuziglich Verzinsung in H6he von 5 Prozent-

punkten Uber dem Basiszinssatzes ab Stellung des Antrags.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 30. Januar 2012 die von der Antrags-
gegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.182 Euro festgesetzt.
Die Kosten seien nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der
Anspriche und Rechte notwendig (8 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. 8§62 Abs. 2
PatG). Ausgehend von einem Streitwert von 125.000 Euro hat das Patentamt eine
2-fache Verfahrensgebihr gemald RVG-VVNr. 2300 in H6he von 2.862 Euro fest-
gesetzt, da eine mundliche Verhandlung stattgefunden habe. Hinzu kommen noch
20 Euro als pauschale Entgelte fur Post und Telekommunikationsdienstleistungen
(RVG-VVNr. 7002) und die Léschungsgebuhr in Hohe von 300 Euro. Der festge-
setzte Betrag sei mit 5 % Uber dem Basiszinssatz ab dem 9. August 2011 zu ver-

zinsen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 8. Februar 2012 eingegangene Be-
schwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, es sei der 2,5-fache Satz bei
der Verfahrensgebihr angemessen, da es sich beim Gebrauchsmusterrecht um

eine absolute Spezialmaterie handle, in technischer wie in rechtlicher Hinsicht.



Werde mundlich verhandelt, so sei eine Gebuhr am oberen Rahmen gerechtfer-
tigt. Die besondere Schwierigkeit des Falles ergebe sich daraus, dass mehrere
druckschriftliche Vorveroffentlichungen bertcksichtigt worden seien sowie funf
offenkundige Vorbenutzungen, wofir der Vertreter mehrere Reisen durchgefihrt
habe und mit einer Reihe von Personen gesprochen habe. Der festzusetzende
Betrag sei zudem ab Stellung des Kostenfestsetzungsantrags, also ab dem
8. Februar 2010 zu verzinsen. AulRerdem sei die Beschwerdegebuhr aus Billig-
keitsgriinden zuriickzuerstatten. Die Gebrauchsmusterabteilung habe ihre Ent-
scheidung auf sachfremde Argumente gestitzt, ohne der Beschwerdeflihrerin
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Daher beruhe die Entscheidung auf

Verletzung des rechtlichen Gehors.

Die Antragstellerin beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzu&ndern und
den zu erstattenden Betrag auf Euro 3.897,50 festzusetzen, den
Betrag ab dem 8. Februar 2010 zu verzinsen, sowie die Be-

schwerdegebihr in Hohe von 50 Euro zuriickzuerstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemal,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuéndern und

den zu erstattenden Betrag auf Euro 1.751 festzusetzen.

Ihrer Ansicht nach sei nicht von einem erhéhten, sondern von einem verringerten
Aufwand auszugehen, da der Vertreter in zwei parallelen Streitverfahren um na-
hezu identische Gebrauchsmuster aufgetreten sei, wodurch es Synergieeffekte
gebe. Unter Berucksichtigung eines Satzes von 1,0 fur die Geschéftsgebihr sei

nur ein Betrag von 1.751 Euro festzusetzen.



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) einge-
legte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Das Begeh-
ren der Antragsgegnerin, den festgesetzten Betrag herabzusetzen und die Ge-
schaftsgeblihr nach dem einfachen Satz zu berechnen, ist als Anschlussbe-
schwerde auszulegen. Diese ist zwar zulassig, hat jedoch ebenfalls keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 11. Februar 2010 der An-
tragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehdren die
der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden
Wahrung der Anspriiche und Rechte notwendig waren (8 17 Abs. 4 GebrMG
i. V. m. 8 62 Abs. 2 PatG).

Der Senat geht wie die Gebrauchsmusterabteilung von einem Gegenstandswert in
Hohe von 125.000 Euro aus, nachdem sich auch die Beteiligten nicht gegen die-
sen Gegenstandswert gewandt haben. Die Bemessung des Gegenstandswertes
erfolgt gemald 88 23, 33 RVG i. V. m. 88 3, 4 ZPO grundséatzlich nach freiem Er-
messen und richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Léschung
des Gebrauchsmusters. Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einem fur durch-
schnittliche Falle tblichen Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro aus-
zugehen (vgl. Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., 8§ 17 Rdn. 119), wobei
insbesondere auch die Restlaufzeit zum Zeitpunkt der Léschungsantragstellung zu

berticksichtigen ist.

Gemall RVG-VVNr. 2300 besteht fir die Vertretung in einem Verwaltungsverfah-
ren hinsichtlich der Geschéaftsgebihr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5, wobei eine Ge-
bihr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tatigkeit umfangreich

oder schwierig war.



Die Anzahl der Entgegenhaltungen allein lasst dabei keine Erhéhung zu (vgl. Blh-
ring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., 8 17 Rdn. 154). Der vorliegende Fall ist
zwar umfangreicher als ein Durchschnittsfall, da eine mundliche Verhandlung
stattgefunden hat und neben Druckschriften auch offenkundige Vorbenutzungen
als Entgegenhaltungen im Raum standen. Allerdings war der vorliegende Fall
noch nicht so schwierig und umfangreich, dass der Hochstsatz von 2,5 gerechtfer-
tigt ware. Das angegriffene Gebrauchsmuster hatte lediglich einen Hauptan-
spruch, an den sich die abh&ngigen Anspriiche 2 bis 7 anschlossen. Der Gegen-
stand des Gebrauchsmusters selbst war daher nicht Gberdurchschnittlich umfang-
reich. Auch kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Hin-
weis auf offenkundige Vorbenutzungen eines Gegenstands den Fall bereits be-

sonders schwierig und umfangreich machen.

Soweit die Antragstellerin dazu vortragt, es seien mehrere Gesprache notwendig
gewesen und der Vertreter hatte Reisen unternehmen mussen, tragt dies die Er-
hoéhung der Geschéaftsgebuhr noch nicht.

Reisekosten sind dem Anwalt als gesetzliche Auslagen zu erstatten, wenn das
Reiseziel aul3erhalb der Residenzgemeinde liegt und die Reise notwendig ist (vgl
Bihring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., 8 17 Rdn. 200). Da der Vertreter keine
bestimmten Reisekosten geltend gemacht hat, kdnnen sie nicht auf ihre Notwen-
digkeit gepruft werden. Es ist gesetzlich nicht vorgesehen, Reisekosten ohne
Prufung ihrer Notwendigkeit tiber den Umweg, dass der Fall wohl besonders um-
fangreich gewesen sein muss, weil Reisen unternommen wurden, abzugelten.
Hinsichtlich der gefuhrten Gespréache im Zusammenhang mit den geltend ge-
machten offenkundigen Vorbenutzungen gilt das gleiche, nachdem der Vertreter
lediglich die Pauschale gemald RVG-VVNr. 7002 geltend gemacht hat und auch
insoweit nicht ersichtlich ist, welche Telefonausgaben oder Reisetatigkeit dartber

hinaus noch erforderlich war.



Soweit die Antragstellerin meint, man héatte bereits fur das schriftliche Verfahren
den zweifachen Satz ansetzen muissen, zu dem dann noch eine Geschaftsgebihr
fur die mindliche Verhandlung hinzuzuzéhlen seien, so dass der HOchstsatz von
2,5 gerechtfertigt sei, bedenkt sie nicht, dass das Verfahren vor dem Amt nicht
aufgesplittert wird in einen schriftlichen Teil und eine mindliche Verhandlung,
sondern der Hochstsatz von 2,5 auch Félle betrifft, bei denen eine mindliche Ver-
handlung stattgefunden hat und die auch noch sehr umfangreich und schwierig
sind. Wenn die Verfahrensgebuhr fur die Beschwerde in Gebrauchsmusterlo-
schungssachen 1,3 (Nr. 3510 RVG) und die Terminsgebuhr 1,2 (Nr. 3516 RVG)
betragt, und damit die Summe bereits 2,5 betragt, bei dem Verfahren vor dem
Patentamt aber (bei schwierigen und umfangreichen Verfahren) héchstens 2,5
betragt, so zeigt sich, dass die Ansetzung des Satzes bei der Geschéaftsgebuhr
jedenfalls darunter liegt, wenn es sich nicht um besonders schwierige und umfang-
reiche Verfahren handelt. Nichts anderes hat die Gebrauchsmusterabteilung mit
dem Hinweis auf die Nr. 3510 und 3516 RVG und deren malflivolle Absenkung
gemeint. Gerade weil im vorliegenden Fall der Umfang und die Schwierigkeit des
Falles zu bericksichtigen ist, kann vorliegend nicht von einem 2,5 fachen Satz
ausgegangen werden, sondern, wie die Gebrauchsmusterstelle entschieden hat,

nur von dem 2,0 fachen Satz.

Die festgesetzten Kosten sind mit finf Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz
nach § 247 des Birgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Ein Verzinsungsaus-
spruch erfolgt nur auf Antrag, 8 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs. 2 Satz 3
PatG, § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Die Verzinsung beginnt mit Eingang des ersten
Antrags, jedoch frihestens mit Bestands- bzw. Rechtskraft der Kostengrundent-
scheidung (vgl. Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. 8§ 17 Rdn. 140). Die
Kostengrundentscheidung wurde der Antragsgegnerin am 17. Februar 2010 zuge-
stellt. Bestandskraftig wurde sie jedoch erst am 9. August 2011, nachdem die
Antragsgegnerin ihre urspriinglich eingelegte Beschwerde wieder zuriickgenom-
men hatte. Daher bleibt es bei der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgespro-
chenen Verzinsung ab 9. August 2011.



Die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin, mit dem sie geltend macht, es
hatte lediglich der einfache Satz bei der Geschaftsgebihr berechnet werden dur-
fen, hat keinen Erfolg. Wie bereits ausgefuhrt, ist im vorliegenden Fall eine Ge-
schaftsgeblihr mit dem Satz von 2,0 anzusetzen. Soweit die Beschwerdegegnerin
geltend macht, dieser Satz sei zu halbieren, weil das Gebrauchsmuster ...
nahezu identisch sei mit dem Gebrauchsmuster ... (dessen Prioritat in
Anspruch genommen worden war) und die Antragstellerin in beiden Streitverfah-
ren wortgleiche Eingaben an das Bundespatengericht geschickt habe, sich der
Aufwand also halbiert habe, kann dem nicht gefolgt werden. Es handelt sich um
zwei verschiedene Verfahren, die nicht verbunden waren und nicht denselben Ge-
genstand betrafen. Im vorliegenden Verfahren ging es um eine ,Schutzeinrich-
tung“ im anderen um eine ,Roboteranlage”, wobei auch die jeweiligen Unteran-
spruche hinsichtlich Anzahl und der dort genannten Merkmale unterschiedlich wa-
ren. Selbst wenn die Streitfalle in jeder Hinsicht identisch gelagert wéren, so ware
grundsétzlich nicht eines leichter oder weniger umfangreich als das andere. Wenn
ein Anwalt durch Tatigkeiten in einem friheren Verfahren sich mit einer Materie
besser auskennt, so &ndert sich nichts daran, wie schwierig oder umfangreich die
Sache an sich ist, was aber Grundlage flr den anzusetzenden Satz ist. Dartber
hinaus macht die Antragsgegnerin nicht konkret geltend, dass die Antragstellerin
bestimmte Posten bzw. Auslagen geltend gemacht héatte, die sich auf mehrere

Parallelverfahren verteilten.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt gemafR 8§ 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG,
§ 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Beschwerdefuihrerin zu 1/3 und die
Beschwerdegegnerin zu 2/3. Dies entspricht dem Verhdltnis des Unterliegens,
denn die Beschwerdefuhrerin begehrte den festgesetzten Betrag um 714,50 Euro
zu erh6hen und die Beschwerdegegnerin begehrte den festgesetzten Betrag um

1.431 Euro herabzusetzen.



Die Beschwerdegebihr wird nicht erstattet. GemalR § 18 Abs. 2Satz 1 GbrMG
i. V. m. 8 80 Abs. 3 PatG kann angeordnet werden, dass die Beschwerdegebtihr
zuriickgezahlt wird. Eine Ruckzahlung erfolgt ausnahmsweise, wenn es unbillig
ware, die Gebuhr einzubehalten, also wenn die Beschwerde durch eine gesetz-
widrige oder unangemessene Sachbehandlung oder einen offensichtlichen Ver-
stol3 des DPMA gegen Verfahrensvorschriften erforderlich wurde und wenn bei
deren Beachtung die belastende Entscheidung nicht in Betracht gekommen wére
(Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn 145).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat sich im Kostenfestsetzungsbeschluss weder
auf sachfremde Argumente gestltzt, noch das rechtliche Gehor verletzt. Auch
wenn die Begrindung im Beschluss vom 30. Januar 2012 hinsichtlich des An-
satzes der Geschéftsgeblihr knapp ist, hat die Gebrauchsmusterabteilung doch
die wesentlichen Gesichtspunkte und insbesondere auch den Rahmen, in dem
sich die Geschéftsgebuhr halten muss, genannt. Sie hat ebenfalls darauf hinge-
wiesen, dass trotz der gerichtsahnlichen Ausgestaltung es sich um ein Verwal-
tungsverfahren handelt, wobei hierfir ein Rahmen festgelegt ist und ein Ruckgriff
auf andere Tatbestande ausgeschlossen ist. Damit hat sie auch hinreichend das
Argument der Antragstellerin in ihrem Antrag abgehandelt, dass nach deren Auf-
fassung die Tatigkeit vor der Verwaltungsbehorde hoher anzusetzen sei als dieje-
nige vor Gericht. Auch der Grund, weshalb sie von einem 2,0-fachen Satz fur die
Geschaftsgebuhr ausgegangen ist, namlich, dass eine mundliche Verhandlung
stattgefunden hat, hat sie genannt. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte dafir, dass

ein hoherer Ansatz in Betracht gekommen ware, wenn die Gebrauchsmusterab-
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teilung ihre konkrete Entscheidung vorher angekindigt hatte und der Antrag-

stellerin nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme eingeraumt hatte.

Baumgartner Eisenrauch Bayer

Cl



