BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In Sachen

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 25. November 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. August 2012 abgeandert: Die von der
Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden
Kosten werden auf 3410,01 Euro festgesetzt.

2. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin wird zurtickge-

wiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinan-

der aufgehoben.

Grinde

Die Antragsgegnerin, Beschwerdefiihrerin und Anschlussbeschwerdegegnerin (im
Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 20. Mai 2009 angemeldeten
und am 13. August 2009 mit 25 Schutzanspriichen eingetragenen Gebrauchs-

musters mit der Bezeichnung peee s



Die Antragstellerin,
Beschwerdegegnerin  und  Anschlussbeschwerdefihrerin ~ (im  Folgenden:
Antragstellerin) hat das Gebrauchsmuster mit Ldschungsantrag vom
21. Dezember 2009 in vollem Umfang angegriffen. Die Gebrauchsmusterabtei-
lung | des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat in der mundlichen
Verhandlung am 23. August 2011 das Gebrauchsmuster geldscht und der An-
tragsgegnerin die Kosten des Loschungsverfahrens auferlegt. Der Beschluss tragt
in der ausgefertigten Fassung das Datum 12. September 2011 und wurde den

Beteiligten am 23. bzw. 30. September 2011 zugestellt.

Die Antragstellerin hat am 25. Januar 2012 beim DPMA einen Antrag auf Kosten-
festsetzung gestellt und beantragt, die ihr zu ersetzenden Kosten auf 5378,01
Euro festzusetzen. Sie ist von einem Streitwert in H6he von 250.000 Euro ausge-
gangen und berechnete eine 1,3-fache Verfahrensgebihr (Nr. 3100 VV RVG) in
Hohe von 2667,60 Euro sowie eine 1,2-fache Terminsgebuhr (Nr. 3104 VV RVG)
in Hohe von 2462,40 Euro. AuRerdem berechnete Sie Auslagen gemal RVG W
7002 in HOhe von 20 Euro und Reisekosten von 228,01 Euro. Hinzu kommen
noch die Amtsgebuhren gemald 8 16 GebrG in Hohe von 300 Euro. Die Antrags-
gegnerin war dem Kostenantrag mit Schreiben vom 4. Juni 2012 und zuséatzlichem
Fristgesuch von 4 Wochen entgegengetreten. Sie mochte insbesondere keine Ab-

rechnung nach Streitwert.

Mit Beschluss vom 7. August 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten
Rechtszugs auf 4125,51 Euro festgesetzt, wobei sie der Berechnung einen Streit-
wert in Hoéhe von 125.000 Euro zu Grunde gelegt hat. Sie hat einen 1,3-fachen
Satz der Gebuhr nach Nr. 2300 VV RVG (1860,3 Euro) angesetzt, 20 Euro als
pauschale Entgelte fur Post und Telekommunikationsdienstleistungen nach Nr.
7002 VV RVG, einen weiteren 1,2-fachen Satz Verfahrensgebuhr/Terminsgebihr
nach Nr. 2300 VV RVG (1717,2 Euro), 228,01 Euro fur Reisekosten und 300 Euro

fur die verauslagte Loschungsantragsgebuhr. Laut Zustellungsurkunde wurde der



Antragsgegnerin dieser Beschluss am 8. September 2012 zugestellt, nachdem sie
ihn bereits als einfachen Postbrief am 12. August 2012 erhalten hatte.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde
vom 23. August 2012, eingegangen am 25. August 2012. Sie ist der Ansicht, die
Kosten durften nicht nach dem Streitwert bemessen werden. Selbst wenn dies
zulassig ware, sei der Streitwert zu hoch angesetzt gewesen. Sie habe mit dem
Gebrauchsmuster keine Umsatze erzielt. AulRerdem habe sie die Ladung fir die
mundliche Verhandlung nie erhalten. Sie habe daher keine Mdglichkeit gehabt, auf
das Gebrauchsmuster zu verzichten bevor die Verhandlungskosten entstanden
seien. AuRerdem ware bei einer wegen Abwesenheit der Antragsgegnerin nicht-
streitigen Verhandlung lediglich eine Terminsgebuhr von 0,5 Euro anzusetzen ge-
wesen. Die Antragsgegnerin mochte die von ihr zu erstattenden Kosten unter Be-
ricksichtigung des Nichtumsatzes des Gebrauchsmusters unabhangig von einem

Streitwert und ohne Berticksichtigung einer Terminsgebuhr neu festgesetzt haben.
Die Antragsgegnerin beantragt somit sinngemals,
1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die von der An-
tragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten
unter Berucksichtigung ihrer Rechtsauffassung neu festzuset-
zen.
2. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemals,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.



Mit Schriftsatz vom 8. April 2013 hat die Antragstellerin aul3erdem Anschlussbe-
schwerde eingelegt und beantragt (sinngemali),

unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses die von der
Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf der Grundlage eines
Gegenstandswertes in Hohe von 250.000 Euro, mithin auf
5678,01 Euro festzusetzen.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, der héhere Streitwert sei im Hinblick auf die
lange Restlaufzeit und auf die finf Hauptanspriche des Gebrauchsmusters ge-
rechtfertigt. Der wirtschaftliche Wert des Gebrauchsmusters sei erheblich gewe-
sen. Sie legt ein Papier der I. M. PLC vor, die ein Aktienkapital von 100
Millionen Pfund habe und wonach das ,neue Patent ...“ weltweit

geschutzt sei.

Die Antragsgegnerin macht demgegentber geltend, dass die |I. M. PLC
entgegen der Behauptung der Antragstellerin nicht Lizenznehmerin gewesen sei
und nicht mit dem Gebrauchsmuster hatte werben dirfen.

Bezuglich weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsatze der Verfahrensbeteiligten
im Verfahren vor dem DPMA sowie auf den Akteninhalt des vorliegenden Be-

schwerdeverfahrens verwiesen.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zwar zulassig, in der Sache hat sie je-
doch nur teilweise Erfolg. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin ist eben-

falls zulassig, hat jedoch keinen Erfolg.



Nicht zu beanstanden ist, dass die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen
Beschluss fur den Kostenansatz einen Gegenstandswert (falschlich als Streitwert
bezeichnet) in Hohe von 125.000 Euro angenommen hat. Sowohl den Argumen-
ten der Beschwerdefuhrerin als auch der Anschlussbeschwerdeflihrerin gegen

diesen Gegenstandswert kann nicht gefolgt werden.

Nach allgemeiner Ansicht hangt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall
ab, wobei die Bemessung des Gegenstandswertes gemaf 88 23 Abs. 3, 33 RVG
I. V. m. 88 3, 4 ZPO grundsatzlich nach billigem Ermessen erfolgt. Sie richtet sich
auch nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Loschung des Gebrauchs-
musters, nicht nur nach dem Interesse der Beteiligten des Loschungsverfahrens.
Ausgangspunkt fur die Bemessung ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters,
wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Léschungsantrags fur die restliche ma-
ximale Laufzeit darstellt. Einzubeziehen sind die noch zu erwartenden Ertrage des
Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, und die bis
zum Beginn des Léschungsverfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen
aus Verletzungshandlungen. Dabei ist die Rechtsbestandigkeit des Gebrauchs-
musters zu unterstellen (vgl. Buhring, GebrMG, 8. Aufl., 8 17 Rn. 116).

Allerdings gilt, dass derjenige, der die Zugrundelegung eines bestimmten Gegen-
standswert anstrebt, tatsdchliche Anhaltspunkte fir die Schatzung so vortragen
muss, dass diese bei einer Entscheidung nachvollziehbar als Grundlage fur die
Wertbemessung herangezogen werden kénnen (vgl. Reichold in Thomas/Putzo,
ZPO, 32. Aufl.,, 8287 Rn.11). Das Papier der I. M. PLC, in dem ange-
geben ist, dass diese Firma ein Aktienkapital von 100 Millionen Pfund hat und das
.neue Patent...“ weltweit geschiutzt sei stellen keine belastbaren
Angaben hinsichtlich des Werts des Gebrauchsmusters dar. Auch ist bis jetzt nicht

erkennbar, dass schon Ertrage mit dem Schutzrecht erzielt worden sind.

Ohne konkrete Tatsachenangaben die eine genligende Schatzungsgrundlage bil-
den, wird in der Regel ein Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro ange-



nommen (Buhring, GebrMG, 8. Aufl. 8 17 Rn. 119). Die Anspruchsbreite kann bei
der Bestimmung des Gegenstandswerts bericksichtigt werden (Bihring, GebrMG,
8. Aufl. 8 17 Rn. 119 Fn. 344). Die Anspruchsbreite bemisst sich aber nicht not-
wendig an der Anzahl der Anspriiche, sondern wird wesentlich von dem Inhalt die-
ser Anspriiche bestimmt. Das Gebrauchsmuster betrifft lediglich Innensohlen und
die Anspruchsbreite ist daher unabhéangig von der Anzahl der Haupt- und Neben-

anspruche als eher eng anzusehen.

Allerdings ist zu bertcksichtigen, dass das Gebrauchsmuster bei Stellung des Lo-
schungsantrags im Dezember 2009 noch eine Restlaufzeit von nahezu 10 Jahren

hatte. Insgesamt ist daher ein Gegenstandswert von 125.000 Euro angemessen.

Fur die Vergutung des Vertreters der Antragstellerin ist ein 2,0-facher Gebuh-
rensatz in Ansatz zu bringen. Das sind entsprechend der Ziffer 2300 VV RVG in
der friheren, bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung zweimal 1431 Euro, also
2862 Euro.

Bei einem Ldschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
handelt es sich trotz seiner justizformigen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 2010,
231, 233 - ,Legostein“) um ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehdrde; auch ge-
bihrenrechtlich ist es daher als ein Verwaltungsverfahren anzusehen (vgl. BVerfG
GRUR 2003, 723 - ,Rechtsprechungstatigkeit’; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.,
8§26 Rn. 41.). Damit richtet sich die fur die Vertretung in einem Gebrauchs-
musterléschungsverfahren von einem Patentanwalt verdiente Geschaftsgebuhr
nach Nr. 2300 VV RVG. Gemal § 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung der Ge-
bihr einzelfallbezogen nach billigem Ermessen und zwar unter Berucksichtigung
des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tatigkeit, der Bedeutung der
Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse des Auftrag-

gebers.



Unproblematisch ist, dass sich die Gebuhren fur die patentanwaltliche Tatigkeit im
Falle eines Gebrauchsmusterléschungsverfahrens, das vor einer Gebrauchs-
musterabteilung des DPMA stattfindet, nach den fir Rechtsanwaélte gultigen Vor-
schriften richten (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.).

Im vorliegenden Fall entspricht es pflichtgemallem Ermessen, dass bei der Ver-
gutung des Vertreters der Antragstellerin fir das Betreiben des Gebrauchs-
musterléschungsverfahrens einschliel3lich der mundlichen Verhandlung bei An-
wendung des einschlagigen Gebuhrentatbestandes Nr. 2300 VV RVG von der Er-
stattungsfahigkeit eines 2,0-fachen Satzes einer Geschéaftsgebihr ausgegangen

wird.

Nach Nr. 2300 VV RVG fallt fur eine Tatigkeit im Verwaltungsverfahren eine
(Rahmen-)Geschéftsgebuhr in Hohe eines 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an.
Hiernach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der nur bei umfang-
reichen und/oder schwierigen Fallen tberschritten werden kann (vgl. hierzu auch:
Buhrung, a.a. O., 8 17 Rn. 151 f.). Ein solcher Fall ist hier gegeben, da eine
mindliche Verhandlung stattgefunden hat und das Gebrauchsmuster
25 Anspriiche mit insgesamt 5 Hauptansprichen umfasst. Auch wenn in der
mindlichen Verhandlung die Antragsgegnerin nicht anwesend war und die Ver-
handlung lediglich 10 Minuten dauerte, musste die Antragstellerin sich auf die
Verhandlung umfangreich vorbereiten, da nicht klar war, ob die Antragsgegnerin
- die mit Postzustellungsurkunde vom 4. Mai 2011 die Ladung zur mundlichen
Verhandlung durchaus ordnungsgemaf zugestellt bekam - zur Verhandlung er-
scheint. Die Antragstellerin musste zunachst davon ausgehen, dass in der Ver-
handlung das gesamte Gebrauchsmuster zur Sprache kommen wird. Der Vortrag
der Antragsgegnerin, sie sei zur mindlichen Verhandlung nicht geladen gewesen
und hétte daher die Kosten fir eine mindliche Verhandlung aus diesem Grunde
nicht vermeiden kénnen, hat fir den Kostenerstattungsanspruch der Antragstelle-
rin keine Bedeutung.



Aus der Kombination der genannten Umstande und unter Beriicksichtigung eines
durchschnittlichen Gebrauchsmusterléschungsverfahrens lasst sich eine Uber-
durchschnittlich aufwendige anwaltliche Tatigkeit herleiten, so dass ein 2,0-facher
Gebihrensatz gemall RVG-VVNr. 2300 gerechtfertigt ist. Der von der Ge-
brauchsmusterabteilung festgesetzte Wert von einem 1,3- und einem 1,2-fachen
Gebuhrensatz, also insgesamt von einem 2,5-fachen Gebuhrensatz, ist dagegen
zu hoch. Dies ware der maximal mogliche Geblhrensatz in einem patentamtlichen
Gebrauchsmusterléschungsverfahren. Das vorliegende Léschungsverfahren war
weder so schwierig noch so umfangreich, dass der Maximalwert gerechtfertigt

ware.

Bei der Beurteilung, ob ein weit Gberdurchschnittlich aufwendiges und schwieriges
Verfahren vorliegt, ist als Ausgangspunkt zu wéhlen, dass vom Gebuhrentatbe-
stand Nr. 2300 VV RVG bereits die Vergutung fur die Teilnahme an einer vor einer
Gebrauchsmusterabteilung durchgefihrten mindlichen Verhandlung umfasst ist
und daher fur die mindliche Verhandlung keine gesonderte Gebihr verdient wird
(vgl. Senatsbeschluss vom 29. November 2010 Az. 35 W (pat) 47/09 - vertffent-
licht z. B. im Internet bei Juris®). Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der systemati-
schen Stellung des Gebihrentatbestandes Nr. 2300 VV RVG. Dieser findet sich in
Teil 2 ,AulRergerichtliche Tatigkeiten einschlie3lich der Vertretung im Verwaltungs-
verfahren” der Anlage 1 (zu 8 2 Abs. 2 RVG), Abschnitt 3 ,Vertretung®; dagegen
steht der Gebuhrentatbestand Nr. 3104 (,Terminsgebuhr®) in Teil 3 ,Zivilsachen,

Verfahren der 6ffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, ...und ahnliche Verfahren®.

Der Gebuhrentatbestand Nr. 2300 VV RVG erlaubt somit die Anhebung eines Ge-
bihrensatzes bis zum 2,5-fachen nur dann, wenn im Vergleich zu den Umstanden
des vorliegenden Léschungsverfahren auf3erordentliche Erschwernisse hinzuge-

treten sind.

Eine solche Erschwernis kann u. a. darin bestehen, dass (z. B. veranlasst durch

eine behauptete offenkundige Vorbenutzung oder geltend gemachte widerrechtli-
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che Entnahme) neben der mundlichen Verhandlung zusatzlich noch eine Beweis-
aufnahme notwendig geworden ist. Beim hier in Rede stehenden Gebrauchs-
musterléschungsverfahren sind aber weder eine Beweisaufnahme noch eine
sonstige aul3erordentliche Erschwernis festzustellen gewesen. Es liegt daher kein
Fall vor, bei dem der vom Gebuhrentatbestand Nr. 2300 VV RVG vorgegebene
Rahmen eines bis zu 2,5-fach erhdhten Gebilhrensatzes ausgeschopft werden

kann.

Die Hohe der Ubrigen angesetzten Kosten (20 Euro als pauschales Entgelt fur
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG VV Nr. 7002), 228,01 Euro
Reisekosten und 300 Euro Ldschungsantragsgebihr) wird mit der Beschwerde
nicht angegriffen. Damit sind die zu erstattenden Kosten auf 3410,01 Euro festzu-

setzen.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18
Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, die auch auf Nebenentscheidun-
gen im Zusammenhang mit Loschungsverfahren anzuwenden sind (vgl. Bahring,
GebrMG, 8. Aufl.,, 818 Rn. 129), i. V.m. § 97 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerde der
Antragsgegnerin ist teilweise und die kostenrechtlich gesondert zu betrachtende
unselbstandige Anschlussbeschwerde der Antragstellerin ist insgesamt erfolglos
geblieben. Die Beschwerdefihrerin hat deshalb die Kosten ihres Rechtsmittels
teilweise und die Anschlussbeschwerdefiihrerin die Kosten ihres Rechtsmittels

ganz zu tragen.

Die Antragsgegnerin hat mit ihrem Rechtsmittel abweichend von dem ihr erstin-
stanzlich in Hohe von 4125,51 Euro zugesprochenen Kostenerstattungsanspruch,
den sie nach ihrem Vortrag wohl in Ho6he von 3577,5 Euro angreift, lediglich einen

Erfolg in Ho6he von 715,50 Euro erzielt und ist mit 2862 Euro unterlegen. Die An-
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tragstellerin ist mit ihrer Anschlussbeschwerde, mit der sie einen Erstattungsan-
spruch von 5678,01 Euro, also einen Mehrbetrag von 1552,50 Euro geltend ge-
macht hat, voll unterlegen. Dies bedeutet, dass von dem Streitwert, der sich ins-
gesamt in der Beschwerde findet, also in Héhe von 5130 Euro, die Antragstellerin
mit einem Wert von 2862 Euro unterlegen ist und die Anschlussbeschwerdefiihre-
rin mit einem Wert von 2268 Euro. Da somit der Misserfolg von Beschwerde und
Anschlussbeschwerde annahernd gleich sind, werden die Kosten gegeneinander

aufgehoben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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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 Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Werner Bayer Eisenrauch

Bb
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