BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 3/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 14. Méarz 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgartner sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Ldschungsantragstellerin wird der
Kostenfestsetzungsbeschluss in Sachen Lo 11l 79/04 der Ge-

brauchsmusterabteilung Il des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 20. Oktober 2009 aufgehoben.

Die der Léschungsantragstellerin von der Loschungsantrags-
gegnerin im genannten Ldschungsverfahren zu erstattenden

Kosten werden auf

19.312,00 €

(in Worten: neunzehntausenddreihundertzwolf)

festgesetzt.

Der Betrag ist ab dem 29. Juli 2009 mit 5 Prozentpunkten tber

dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurtickgewiesen.



3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die
Antragsgegnerin zu 3/5 und die Antragstellerin zu 2/5 zu tra-

gen.

Grinde

Die Loéschungsantragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: An-
tragsgegnerin) war Inhaberin des am 11. Oktober 2001 von einer Rechtsvorgan-
gerin angemeldeten und am 17. Januar 2002 mit drei Schutzansprichen eingetra-
genen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeich
nung ,Referenzstandards zur Bestimmung der Reinheit oder Stabilitdit von Am-

lodipinmaleat”. Der eingetragene Schutzanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

»L. Zusammensetzung umfassend Amlodipinmaleat, herstellbar
durch ein Verfahren, das folgende Schritte umfasst:
das Vermischen von Amlodipinmaleat mit mindestens einem
pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoff zur Bildung einer Mi-
schung;
das Entnehmen einer Probe der Mischung,
das Untersuchen dieser Probe, um ein Proben-Analysener-
gebnis zu erhalten; und
das Vergleichen des Proben-Analysenergebnisses mit einem
entsprechenden Referenzstandard-Analysenergebnis fur Am-
lodipinaspartat oder Amlodipinmaleamid, um die Menge an
Amlodipinaspartat oder Amlodipinmaleamid relativ zum Am-
lodipinmaleat zu bestimmen; und
entweder (a) das Abfullen der Mischung in Kapseln oder (b)

das Verpressen der Mischung zu Tabletten.”



Die Loschungsantragstellerin und Beschwerdeftihrerin (im Folgenden: Antragstel-
lerin) hatte mit Loschungsantrag vom 14. April 2004 das Streitgebrauchsmuster in

vollem Umfang angegriffen.

Nach Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent-
und Markenamts (DPMA) vom 30. Marz 2007 hatte die Antragsgegnerin ihren zu-
nachst gegen den Léschungsantrag erhobenen Widerspruch am 7. Mai 2007 wie-
der zuriickgenommen. Daraufhin ist das Streitgebrauchsmuster im Register ge-
l6scht worden und die Gebrauchsmusterabteilung | des DPMA hat der Antrags-
gegnerin mit Beschluss vom 24. Juni 2009, der den Verfahrensbeteiligten am

29. Juni 2009 zugestellt wurde, die Kosten des Loschungsverfahrens auferlegt.

Die Antragstellerin hat sodann beantragt, die ihr von der Antragsgegnerin zu er-
stattenden Kosten, die auch die Kosten fir die Mitwirkung eines Rechtsanwalts
umfassen, auf 82.005,60 € festzusetzen. Sie geht hierbei von einem Gegen-
standswert in Hohe von 10 Millionen € aus. Sie sieht in dem eingetragenen
Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters einen ,product-by-process*-An-
spruch. lhrer Meinung nach sei damit faktisch jegliche Tablette oder Kapsel vom
Schutzbereich umfasst worden, die den Wirkstoff Amlodipinmaleat enthalten habe.
Im Jahr 2006 seien in Deutschland gemal} einer Verotffentlichung des unabhangi-
gen IMS Health Instituts mit Amlodipinmaleat-Praparaten in Form von Tabletten
Umsatze in Hohe von ca. 22.750.000 € erzielt worden. Da zum Zeitpunkt der
Stellung des Léschungsantrags die hypothetisch mdgliche Laufzeit des Streitge-
brauchsmusters noch etwa 7 %2 Jahre betragen habe, errechne sich Uber diesen
Zeitraum unter Zugrundelegung von konstanten jahrlichen Umsatzen fur die
Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters ein Gesamtumsatz in Hohe von Uber
170 Millionen €. Bei Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat handele es
sich zudem um wichtige Arzneimittel, die zur Bekdmpfung der Volkskrankheit
Bluthochdruck eingesetzt wirden, weshalb ein Lizenzsatz in Hoéhe von 8 % als
angemessen erscheine. Nehme man von der so errechneten Lizenzgebuhr in

Hohe von etwa 13.600.000 € - wegen moglicher Zukunftsunsicherheiten - noch



einen grofRzugigen Abschlag von 25 % vor, so ergebe sich der genannte Gegen-

standswert in H6he 10 Millionen €.

Die Antragsgegnerin hat der Gebrauchsmusterabteilung mitgeteilt, dass sie ledig-
lich einen Gegenstandswert in Hoéhe von 25.000,-- € fir angemessen erachte. Das
Schutzbegehren des Streitgebrauchsmusters sei lediglich auf ein Analyseverfah-
ren gerichtet gewesen. Es habe daher ein nach Gebrauchsmusterrecht Uberhaupt
nicht schutzfahiger Gegenstand vorgelegen. Ferner sei zu beachten, dass ein
Patentschutz fur den Wirkstoff Amlodipinbesylat Ende Méarz 2007 ausgelaufen
gewesen sei. Ab diesem Zeitpunkt sei es mdglich gewesen, einen etwaigen vom
Streitgebrauchsmuster fir Produkte mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat begrin-
deten Gebrauchsmusterschutz durch ein Umsteigen auf Alternativpraparate, die
insbesondere den Wirkstoff Amlodipinbesylat enthielten, zu umgehen. Demnach
sei der von der Antragstellerin flr die mogliche Restlaufzeit des Streitgebrauchs-
musters hochgerechnete Gesamtumsatz in Héhe von tber 170 Millionen € viel zu
hoch gegriffen. Der von der Antragstellerin genannte Gesamtumsatz beziehe sich
nicht nur auf Praparate mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat, sondern vor allem auf
Praparate mit dem Wirkstoff Amlodipinbesylat. Es sei daher auch angemessen,
bei der Berechnung des Gegenstandswertes nur einen Lizenzsatz in Hohe von

1 % zu Grunde zu legen.

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung Il des
DPMA auf der Basis eines Gegenstandswertes in Hohe von 300.000,-- € die der
Antragstellerin von der Antragsgegnerin fur das patentamtliche Loschungsverfah-
ren zu erstattenden Kosten auf 2.704,-- € festgesetzt, wobei sie eine 10/10-Ge-
schaftsgebihr nach § 118 BRAGO, eine Pauschale fir Kommunikationsdienst-
leistungen (20 €), Kopierkosten (96 €) und die von der Antragstellerin fir den Lo-
schungsantrag entrichtete Gebuhr (300 €) in Ansatz gebracht hat. Zusatzlich
wurde eine Verzinsung des festgesetzten Betrages in Hohe von 5 % tber dem
Basiszinssatz ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Kostengrundentscheidung

(29. Juli 2009) ausgesprochen.



Gegen den ihr am 23. November 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Be-
schwerde der Antragstellerin vom 4. Dezember 2009, mit der sie ihren Kostener-
stattungsanspruch auf der Basis des Gegenstandswertes in HOhe von
10 Millionen € weiterverfolgt. Nachdem die Antragstellerin zwischenzeitlich von ei-
ner Erstattung der Kosten fir die Mitwirkung eines Rechtsanwalts Abstand ge-
nommen hat, verfolgt sie gegeniber der Antragsgegnerin einen Erstattungsan-
spruch nur noch in H6he von 31.912,-- € weiter. Die Hohe dieses Betrages ergibt
sich aus den zu Gunsten der Antragstellerin bereits als erstattungsfahig festge-
setzten Kopierkosten, der Telekommunikationspauschale und der gezahlte Lo6-
schungsantragsgebuhr unter Hinzurechnung einer 10/10-Geschaftsgebihr geman
8 118 BRAGO in Hohe von 31.496,-- €. Zur Begrindung ihrer Beschwerde wie-
derholt Antragstellerin ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung Il des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 2009 aufzuheben und
die ihr von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf
31.912,-- € festzusetzen sowie eine Verzinsung des festgesetzten
Betrages mit 5 % Uber dem Basiszinssatz ab dem 27. Juli 2009

anzuordnen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Antragsgegnerin hélt den von der Gebrauchsmusterabteilung in Hohe von
300.000,-- € angenommenen Gegenstandswert noch fiir akzeptabel. Im Ubrigen
tritt sie dem Vorbringen der Antragstellerin wiederum mit den gleichen, bereits im
patentamtlichen Festsetzungsverfahren geauflerten Argumenten entgegen. Sie

weist nochmals darauf hin, dass in den Jahren ab 2007 die Umsatze von Prapa-



raten mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat in Deutschland nicht gleich geblieben,
sondern aus den bereits genannten Griinden eingebrochen seien. Von den Um-
satzen, die die Antragstellerin behauptet habe, seien spater nur noch ein Drittel
mit Amlodipinmaleat-Praparaten gemacht worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf die
Akten des patentamtlichen Festsetzungsverfahrens sowie auf die vorliegenden
Gerichtsakten Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist innerhalb der zweiwdchigen Frist nach
8§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. 88 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden, wo-
bei die Antragstellerin innerhalb dieser Frist auch die Beschwerdegebihr in Hohe
von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt hat. Zu-
dem handelt es sich bei dem mit der Beschwerde verfolgten Rechtsschutzziel der
Antragstellerin, namlich eine Neufestsetzung der ihr von der Antragsgegnerin zu
erstattenden Kosten auf der Basis eines hoheren Gegenstandswertes zu errei-

chen, um ein zulassiges Begehren.

2. Die Beschwerde ist auch teilweise begrindet.

2.1. Wie sich anhand des Loschungsantrages vom 14. April 2004 ergibt, war der
unbedingte Auftrag zur Erledigung der Angelegenheit von der Antragstellerin noch
vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden. Daher bemisst sich im vorliegenden Fall die
Vergitung fur das patentamtliche Loschungsverfahren gemaR der Ubergangsre-
gelung des 8 61 Abs. 1 RVG nach den insoweit noch weiter anwendbaren Vor-
schriften der Bundesgebihrenordnung fiir Rechtsanwélte (BRAGO). Unproblema-
tisch ist ferner, dass hier die Gebuhren fur eine patentanwaltliche Tatigkeit nach
den fir Rechtsanwalte gultigen Vorschriften in Ansatz gebracht werden. Im Falle

eines Gebrauchsmusterldschungsverfahrens, das vor einer Gebrauchsmusterab-



teilung des DPMA stattfindet, sind diese Regelungen entsprechend heranzuziehen
(vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff. = BPatG Mitt. 2006, 518 ff.).

2.2. Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat bei der Kostenfestsetzung zu
Recht bertcksichtigt, dass es sich bei einem Gebrauchsmusterléschungsverfah-
ren nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt. Das Loéschungsverfahren vor ei-
ner Gebrauchsmusterabteilung des DPMA tragt zwar Zuge eines justizférmigen
Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - ,Legostein“), gebuhrenrechtlich ist
es aber als ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehdrde anzusehen. Einschlagig
fur die Gebuhren eines Patentanwalts sind daher nicht die Regelungen des 3. bis
11. Abschnitts der BRAGO, also insbhesondere nicht § 31 BRAGO, sondern § 118
BRAGO i. V.m. 8§ 12 Abs. 1 BRAGO (vgl. BPatGE 49, 29, 32). Danach kann die
Antragstellerin fir das Bemihen ihres Patentanwalts die Erstattung einer Ge-
schaftsgeblhr nach der Regelung des § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO verlangen.

2.3. Hinsichtlich der Gebuhrenhdhe ist § 8 BRAGO zu beachten, wonach sich
diese nach dem Gegenstandswert des Loschungsverfahrens in Verbindung mit
der Gebuhrentabelle richtet. Hierbei erweist sich die Annahme der Gebrauchs-
musterabteilung, es sei lediglich von einem Gegenstandswert in Hohe von

300.000,-- € auszugehen, als deutlich zu niedrig gegriffen.

2.3.1. Der Gegenstandswert ist gemal 8§ 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO nach billigem
Ermessen zu bestimmen, weil es fir das Gebrauchsmusterléschungsverfahren an
Wertvorschriften fur die Anwaltsgebihren fehlt. Er richtet sich grundséatzlich nach
dem Interesse der Allgemeinheit an der Loschung des angegriffenen Gebrauchs-
musters und entspricht im Allgemeinen dem gemeinen Wert des Gebrauchsmus-
ters bei Beantragung der Léschung (vgl. Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl., Rn. 57
zu 8 17 GebrMG i. V. m. Rn. 57 zu § 84 PatG). Fur die Bestimmung des gemeinen
Wertes gelten die folgenden grundsatzlichen Uberlegungen: Mit der Loschung be-
steht fur die Mitbewerber die Mdglichkeit, den geschutzten Gegenstand frei zu be-

nutzen. Wahrend des Bestandes eines Schutzrechts missten hierfur Lizenzen ge-



zahlt werden. Demnach kann das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl
aller Konkurrenten wéhrend der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubrin-
genden bzw. durch die Léschung ersparten Lizenzzahlungen, also mit dem Li-
zenzsatz multipliziert mit dem in Deutschland im gleichen Zeitraum zu erwarten-
den Gesamtumsatz, gleichgesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss vom
25. April 2007, 5W (pat) 6/06, veroffentlicht im Internet bei JURIS® Das Recht-
sportal). Damit eine Schéatzung hinsichtlich des Gesamtumsatzes vorgenommen
werden kann, bedarf es jedoch konkreter, tatsdchlicher Anhaltspunkte. Dies be-
deutet wiederum, dass derjenige, der sich auf einen bestimmten Gegenstandswert
beruft, hierflr einen hinreichend substantiierten Vortrag liefern muss (vgl. Reichold
in Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl.,, 8 287 Rn. 11; zu den Substantiierungsanforde-
rungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08,

[Rz. 12 ff.]). Dies ist der Antragstellerin teilweise gelungen.

2.3.2. Das Allgemeininteresse an der Beseitigung des vorliegenden Streitge-
brauchsmusters muss bezogen auf den Zeitpunkt der Loschungsantragstellung als
ziemlich hoch eingeschatzt werden. Ein Indiz hierfur ist bereits, dass unabhangig
von der Antragstellerin noch zwei weitere Mitbewerberinnen die Léschung des
Streitgebrauchsmusters betrieben hatten. Die Antragstellerin liegt zudem richtig,
indem sie meint, aufgrund der breiten Anspruchsfassung beim Streitgebrauchs-
muster hatten sich vermutlich Schutzwirkungen gegen eine Vielzahl von auf dem

Markt befindlichen Produkten mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat herleiten lassen.

2.3.2.1. Der Einwand der Antragsgegnerin, dass bereits deshalb von einem rela-
tiv geringen Gegenstandswert auszugehen sei, da der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters - jedenfalls nach der im patentamtlichen Zwischenbescheid ge-
aulRerten Auffassung - nicht als Gebrauchsmuster schutzfahig gewesen sei, geht
ins Leere. Einem im Ldschungsverfahren unterlegenen Antragsgegner ist es im
Kostenfestsetzungsverfahren nicht gestattet, mit dem Hinweis auf die nunmehr
erwiesene Ldschungsreife seines Gebrauchsmusters den Gegenstandswert des

Ldschungsverfahrens zu Lasten des obsiegenden Antragstellers kleinzureden. Bei



der Frage nach dem Gegenstandswert ist vielmehr in erster Linie zu prifen, wel-
ches ,Drohpotential® fur die am Markt beteiligten Mitbewerber das Gebrauchs-
muster aufwies. Die Rechtsbestandigkeit eines Gebrauchsmusters ist somit bei
der Bemessung des Gegenstandswertes grundsatzlich zu unterstellen (vgl. Buh-
ring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., 8 17 Rn. 116 - m. w. N.).

2.3.2.2. Unabhéngig davon trifft es auch nicht zu, dass es sich beim Gegenstand
des vorliegenden Streitgebrauchsmusters lediglich um ein nach 8 2 Nr. 3 GebrMG
schutzunfahiges Analyseverfahren gehandelt hat. Verfahrensmerkmale in einem
Schutzanspruch, der letztlich auf ein Erzeugnis - hier eine ,Zusammenset-
zung“ - gerichtet ist, fuhren nicht dazu, dass die geschutzte Lehre als Verfahren
anzusehen ware (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl, 82 GebrMG, Rn.1l1l; BGH
GRUR 2004, 495, 496 - ,Signalfolge”; BGH, Beschluss vom 29.7.2008, Az.
X ZB 23/07 - ,Telekommunikationsanordnung“). Die Schutzanspriche des Streit-
gebrauchsmusters sind so zu verstehen, dass trotz der in ihnen enthaltenen Ver-
fahrensmerkmale, die u. a. Entnahme-, Analyse- und Herstellungsschritte betref-
fen, letztlich in Kapseln abgeflllte oder zu Tabletten verpresste Mischungen aus
Amlodipinmaleat und mindestens einem pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoff
geschutzt werden sollten. Derartige Schutzansprtiche sind - wie die Antragstellerin
zu Recht bemerkt hat - ,product-by-process”-Anspriche. Solche Anspriiche sind
Sachanspriche, bei denen nach einhelliger Meinung das Erzeugnis als solches
Gegenstand des Gebrauchsmusters ist (vgl. BGH GRUR 1993, 651, 654 — ,Tetra-
ploide Kamille*; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl.,, 8 1 Rn. 114; Fitzner in
Fitzner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, PatG § 1a Rn. 34 1.).

Aus etwaigen zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses angegebenen Verfahrens-
schritten kann sich grundsatzlich eine Beschradnkung des Schutzbereichs ergeben,;
ob dies im Einzelfall zutrifft, ist durch Auslegung zu ermittein (vgl. BGH
GRUR 2001, 1129, 1133 - Zipfelfreies Stahlband“). Vorliegend kann aber eine
beschrankende Wirkung der Verfahrensmerkmale weitgehend ausgeschlossen

werden, da es sich - wie die Antragstellerin wiederum zutreffend bemerkt hat - bei



den hier in Rede stehenden Verfahrensmerkmalen, insbesondere bei denen des
Entnehmens, Untersuchens und Vergleichens, um solche handelte, die auf die
Beschaffenheit des Endprodukts, namlich eines Praparats in Kapsel- oder Tablet-
tenform mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat, keinen Einfluss hatten.

2.3.2.3. Hinsichtlich des gemeinen Wertes des Streitgebrauchsmusters gilt zu-
dem Folgendes: Die Antragstellerin hat anhand von Informationen, die das IMS
Health Institut ermittelt hat, und weiterer Unterlagen dargelegt, dass im Jahr 2006
in Deutschland mit Amlodipinmaleat-Praparaten in Form von Tabletten ein Ge-
samtumsatz in Héhe von ca. 22.750.000 € erzielt worden war. Von entsprechen-
den Werten geht sie auch fur die Jahre 2004 und 2005 aus. Die Antragsgegnerin
hat dies im Wesentlichen zugestanden (8 138 Abs. 3 ZPO). Lediglich zu den
Folgejahre 2007 bis 2011 hat die Antragsgegnerin aufgezeigt, dass die Umsétze
mit Amlodipinmaleat-Praparaten zu Gunsten von Praparaten mit anderen Amlodi-
pinsalzen, insbesondere mit dem Wirkstoff Amlodipinbesylat, eingebrochen
seien - ausgel6st durch den in Deutschland im Jahr 2007 fur diesen Wirkstoff aus-
gelaufenen Patentschutz; in der Beschwerde hat die Antragsgegnern erganzt,
dass gegen Ende der hypothetischen Laufzeit des Streitgebrauchsmusters der
jahrliche Gesamtumsatz mit Amlodipinmaleat-Praparaten nur noch ein Drittel der
ursprunglichen GroRenordnung betragen habe. Dies wiederum hat die Antrag-
stellerin in ihrem Schriftsatz vom 15. Juni 2010 eingerdumt, wobei sie bei ihrer Be-
rechnung des Gegenstandswertes einen Abschlag von etwas mehr als 25 % an-
geboten hat. Mit Rucksicht auf die wohl unzutreffende Annahme, dass der Phar-
mamarkt bei Amlodipinmaleat-Préaparaten stabil bleiben wirde, dirfte ein derarti-

ger Abschlag jedoch nicht ausreichend sein.

Die von den Beteiligten vorgetragenen, unstreitigen Tatsachen stellen belastbare
Angaben fir eine Schatzung des Gegenstandswertes dar. Dem Vortrag kbnnen
tatsachliche Anhaltspunkte dafiir entnommen werden, dass in den ersten 2 % Jah-
ren nach Einleitung des Loschungsverfahrens, also von Mitte 2004 bis Ende 2006,

mit Amlodipinmaleat-Préparaten in Deutschland ein Gesamtumsatz in H6he von



etwa 56.875.000 € (2,5 x 22.750.000 €) erzielt wurde; dieser ist mit einem Unsi-
cherheitsfaktor von 10 % auf 51.187.500 € zu bereinigen. Fur die noch verblei-
benden 5 Jahre der hypothetischen Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters von
2007 bis 2011, in denen die Umsatzzahlen bezogen auf Amlodipinmaleat-Prapa-
raten offenbar sukzessive auf ein Drittel des urspringlichen, jahrlichen Umsatzes
zurickgegangen waren, ist Uber die Jahre hinweg ein durchschnittlicher Jahres-
umsatz in Hohe von 40 % des ursprunglichen Jahresumsatzes in Hohe von
22.750.000 € anzusetzen, was bezogen auf den gesamten 5-Jahreszeitraum zu
einem Gesamtumsatz in Hohe von 45.500.000 € fuhrt (5 x 0,4 x 22.750.000 €).
Der Einwand der Antragstellerin, dass die spater eingetretene, degressive Um-
satzentwicklung bei Amlodipinmaleat-Praparaten zum Zeitpunkt der Stellung des
Loschungsantrags nicht bekannt war und daher nicht bertcksichtigt werden durfe,
Uberzeugt nicht. Zwar trifft es zu, dass bei der Festlegung des Gegenstandswertes
auf den Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Loschungsantragstellung ab-
zustellen ist; jedoch durfte bereits zu diesem Zeitpunkt fir die einschlagigen
Marktteilnehmer abzusehen gewesen sein, dass sich mit Rucksicht auf den Ende
Méarz 2007 auslaufenden Patentschutz fur Amlodipinbesylat-Produkten eine Stag-
nation beim Absatz von Praparaten mit dem Wirkstoff Amlodipinmaleat ergeben

wurde.

2.3.2.4. Hinsichtlich des zu Grunde zulegenden Lizenzsatzes ist zu beriicksichti-
gen, dass es sich bei Praparaten mit dem Wirkstoff Amlodipin und seinen Salzen
um Arzneimittel handelt, die der Bekampfung von Bluthochdruck, also eines relativ
weit in der Bevolkerung verbreiteten gesundheitlichen Risikofaktors, dienen; damit
durfte ein Lizenzsatz - wie von der Antragsgegnerin vorgeschlagen - in Hohe von
1 % deutlich zu niedrig bemessen. Daneben gibt es aber auch keinen Grund, von
einem Lizenzsatz in Hbhe von 8% -wie ihn die Antragstellerin favori-
siert - auszugehen. Vielmehr erscheint ein mittlerer Lizenzsatz in Hohe von 6 %

angemessen.



2.4. Hiernach errechnet sich der vorliegende Gegenstandswert aus der Summe

der beiden folgenden Werte:

a) Fuir die Laufzeit des Streitgebrauchsmusters ab
Léschungsantrag von Mitte 2004 bis Ende 2006:
22,75 x 10° € (Umsatz pro Jahr) x 6 x 107 (Li-
zenzfaktor 6 %) x 2,5 (Jahre) = 22,75 x 10* x 6 x
2,5 = 22,75 x 10* x 15 = 227.500€ x 15 =
3.412.500 €. Davon ca. 10 % Abschlag (vgl.
oben) 3,1 Mio €

b) Fur die hypothetische Restlaufzeit des Streitge-
brauchsmusters von 2007 bis 2011: 22,75 x
10° € (Umsatz pro Jahr) x 6 x 1072 (Lizenzfaktor
6 %) x 5 (Jahre) = 22,75 x 10* x 6 x 5 = 22,75 x
10% x 30 = 227.500 € x 30 = 6.825.000 €. Davon
ca. 60 % Abschlag (vgl. oben) 2,7 Mio €

= 5,8 Mio €

Fur einen Gegenstandswert Uber einen Betrag von 5,8 Mio € hinaus besteht da-

gegen keine sichere Schatzungsgrundlage.

2.5. Der nach 8118 Abs.1 Nr.1 BRAGO bei der Geschaftsgebihr anzuwen-
dende Gebuhrensatz in Hohe einer 10/10-Gebihr wird von den Beteiligten nicht in
Frage gestellt und dieser erscheint auch mit Ricksicht auf Umfang und Schwierig-
keitsgrad der Sache angemessen. Ebenso sind bei der Festsetzung die Kopier-
kosten, die Telekommunikationspauschale und die gezahlte Loschungsantragsge-
bihr wieder zuzusprechen gewesen, die bereits von der Gebrauchsmusterabtei-

lung als erstattungsféahig anerkannt und den Beteiligten nicht beanstandet wurden.



3. Auf die Beschwerde der Antragstellerin sind somit - unter Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses - folgende Kosten als erstattungsfahig anzuerken-

nen:

a) 10/10-Geschéftsgebuhr entsprechend § 118
Abs. 1 Nr. 1 BRAGO i. V. m. 8810, 12 Abs. 1
BRAGO (Wert: 5.800.000,00 €) 18.896,00 €

b) Erstattungsfahige Kopierkosten 96,00 €

c) Entgelte fur Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen, Pauschale entsprechend
§ 26 BRAGO 20,00 €

d) Verauslagte Loschungsantragsgebuhr 300,00 €

Summe: 19.312,00 €

4. Die festgesetzten Kosten sind nach 8§ 247 des Birgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) mit funf Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz zu verzinsen. Zwar ist
hierzu ein entsprechenden Antrag erforderlich (vgl. 8 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG,
8§ 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, 8§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO); diesen hatte die Antragstelle-
rin aber bereits mit ihrer Eingabe vom 30. Juli 2008 gestellt. Der Verzinsungsan-
spruch entsteht allerdings nicht vor der Bestands- bzw. Rechtskraft der Kosten-
grundentscheidung (vgl. Buhring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl. 8 17 Rn. 140). Die
Kostengrundentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung | vom 24. Juni 2009 war
den Verfahrensbeteiligten gemafd den in der Amtsakte befindlichen Empfangsbe-
kenntnissen erst am 29. Juni 2009 zugegangen und nicht bereits - wie die Antrag-
stellerin irrig meint - am 27. Juni 2009. Demnach war der im angefochtenen Be-
schluss enthaltene Ausspruch einer ab dem 29. Juli 2009 beginnenden Verzin-

sung des festgesetzten Betrages zutreffend und hier erneut vorzunehmen.



Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18
Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Diese Kosten
sind verhaltnismafig zu teilen, da dies der Billigkeit entspricht. Die Antragstellerin
ist mit ihrer Beschwerde nur teilweise durchgedrungen. Sie hat ausgehend von ei-
nem Gegenstandswert von 10.000.000,00 € und einer 10/10 Gebihr die Erstat-
tung von Anwaltskosten in einer Gesamth6he von 31.912,-- € begehrt; mithin hat
sie gegenuber dem von der Gebrauchsmusterabteilung Il festgesetzten Betrag
(2.704,-- €) eine Mehrforderung von 29.208,-- € geltend gemacht, wobei sie aber
mit ihrer Beschwerde nur in Hohe von 16.608 € (19.312,--€ abzlglich
2.704,-- €) - mithin also zu etwa 57 % - durchgedrungen ist. Deshalb waren die
Kosten des Beschwerdeverfahrens billigerweise der Antragstellerin zu 2/5 und der

Antragsgegnerin zu 3/5 aufzuerlegen.

V.

Der Senat hat ohne muindliche Verhandlung entschieden, da im Verfahren Uber
die Beschwerde gegen einen vom DPMA erlassenen Kostenfestsetzungsbe-
schluss eine muindliche Verhandlung nicht zwingend erforderlich ist (vgl.
BPatGE 32, 123, 124; Buhring, GebrMG, 8. Aufl.,, 8 18 Rn. 98; Schulte, PatG,
8. Aufl.,, 8 78 Rn. 14) und diese auch weder beantragt wurde noch sachdienlich

erschien.

Baumgartner Bayer Eisenrauch
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