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BUNDESGERICHTSHOF Ab
a P
Ia 2B 234/63 BESCHLUSS Verkiindet am ‘
| 1. April 1965,
QOechsler,
Justizangestellte,

als Urkundsbeamter
der Geschdftsstelle

in der Gebrauchsmusterldschungssache

(hier: Kostenfestsetzungssache)

der Firma Saf®-Chemie Gesellschaft m.b.H., BENED-
chllED @ 8D @ :csctzlich vertreten durch
ihre Geschiftsfilhrer Alfred HE@P in BEEED-CHONNNNINED
und Klaus-Peter H@p in BN,

Antragstellerin, Beschwerdc-
u. Rechtsbeschwerdefiihrerin,

~ Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D
in Karlsruhe -~

gegen

die Firma L@ Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar Keijil®.
A (G Strate @D,

Antragsgegnerin, Beschwerde-
u. Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Dr. G
in GEEEEED -.



Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mindliche Verhandlung vom 18. Februar 1965 unter
Mitwirkung des Senatsprésidenten Dr, Nastelski und
der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. l.gscher, Dr. Spengler
und Schneider

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin
wird unter Zuriickweisung des Rechtsmittels im
tibrigen der BeschluB des 5. Senats (Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 25. Oktober 1963 insoweit aufgehoten,

" - als darin

a) die Verfahrensgebiihr und die Verhandlungs-
gebiihr des Vertreters der Antragstellerin
im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren vor
der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen
Patentamts nicht zu einem hdheren Betrag 210
von je 1 200 DM als erstattungsfihig aner-
kannt worden sind,

b) liber die Kosten der Beschwerde der Antraog-
stellerin entschieden worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur andecr-
weiten Verhandlung und Entscheidung an das Pundcs-
patentgericht zurickverwiesen, dem auch die Ent-
scheidung iliber die Kosten des Rechtsbeschwerde-
verfahrens iibertragen wird.

2. Der Viert des Beschwerdegegenstandes fir das
Rechtsheschwerdeverfahren betrédgt

4.374,29 DM.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

"/

I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 19. Ferru-
ar 1959 angemeldeten, ein "Diardhmchen" betrcffenden
Gebrauchsmusters @ @ Auf zwei gesondert erhobtenc,
vom Deufschen Patentamt zum Zweck der gemeinsamen Ver-
handlung miteinander verbundene Ibschungsklagen der
Firma Cof D Photo oHG TE® & Co. in PalllEED
(D ®-@P/59) und der Antragstellerin des vorliegen-
den Verfahrens (D @-@/60) wurde dieses Gebrauchs-
muster durch zwei gesonderte, inhaltlich im wesent-
lichen iUbereinstimmende Beschliisgse der Gebrauchsmuvster-
abteilung I des Deutschen Pgtentamts vom 12. September
1961 unter Zurlickweisung der weitergehenden Antriige
teilweise geldscht; die Kosten des Verfahrens wurden

in beiden Beschliissen zu 4/5 der Antragsgegnerin und

zu 1/5 der jeweiligen Antragstellerin auferlegt. Die

von der Antragsgegnerin dagegen eingelegten, vom Bundes-~
patentgericht zwecks gleichzeitiger Verhandlung und
Entscheidung verbundenen Beschwerden wurden durch den
BeschluB des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 17. Juli 1962 (5 W 237/61)
zuriickgewiesen; die Kosten der Beschwerden wurden in
dem BeschluB der Antragsgegnerin auferlegt. Sowohl

die beiden Antragstellerinnen als auch die Antragsgeg-
nerin waren in den beiden Instanzen des 1 Sschungsver-
fahrens durch Patentanwdlte vertreten gewesen, die

Firma Coflll Photo oHG TGN & Co. in der Beschwerde—
instanz auBerdem durch Rechtsanwiilte. Auf Antrag dieser
Rechtsanwdlte wurde durch einen weiteren BeschluB des

5. Senats des Bundespatentgerichts vom 14. Mai 1963

W
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der Streitwert fiir das Beschwerdeverfghren festge-
setzt, und zwar auf 600.,000.- DM.

 Die Antragstellerin betréibt nunmehr die Fest-
setzung der ihr nach den Beschlissen der Gebrauchs-
musterabteilung vom 12. September 1961 und des Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenats vom 17. Juli 1962 von der Antrage-
gegnerin zu erstattenden Kgsten. Sie hat am 30. Mai 1963
ein Kostenfestsetzungsgesuch bei dem Deutschen Patentamt
eingereicht und in der beigefiigten Kostenberechnung vom
29. Mai 1963 folgende Patentamts- und Patentanwaltskosten
geltend gemacht: | -

I. Instanz:

patentamtliche Antragsgebihr 150, -~

Vertretungsgebiihr {(10/10 Gebiihr nach
der BRAGebO bei einem Gegenstandswert
von 6000000 Dm) 2.4229"'-
Verhand lungsgebiihr 2.422,--
Beweisgebiihr 2.422,-- 1
Reisekosten (BEIED-EIED-:GD

~ im eigenen Kraftwagen) 336,-- :
Abwesenheitsgeld (2 Tage), Tagegelder ]
(2 Tage), tivernachtungsgeld (1 Racht), zus. 76, 1
Porti, Telefongebiihren usw. : 32,10 I
Beschaffung von Patentschriften und
Fotokopien 52,60 I
Umsatzsteuer 310,510

8.22%,21 )
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II. Instanz:

Vertretungsgebiihr (13/10 nach der
" BRAGeb(Q bei einem Streitwert von

600.000 DM) 3.148,60 DM
Verhandlungsgebiihr 3.148,60 DM
Reisekosten (w.0.) 336,~— DU
Abwesenheitsgeld usw. (w.o0.) 76,-- DI
Porti, Telefongebﬁhreh uswo. 19,40 DM
Umsatzsteuer 269,14 DM

6 3 997 9 74 DI-{
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' Die Antragsgegnerin hat fur die I. Instanz ihre
eigenen'Kosten mit 720,80 DM (darunter eine Vertretungs-
gebithr und eine Verhandlungsgehbiihr mit je 300,-- DM
nach der PatAnwGeb0O) zur Ausgleichung gestellt.

Der "Kostenbeamte" (d.i. der Beamte des gehotenen
Dienstes der Geschiftsstelle) der Gebrauchsmusterabteilung
I des Deutschen Patentafits hat einige der von der Antrag-
stellerin angesetzten Betriige ganz, andere teilweise
abgesetzt, die Ausgleichung der Kosten erster Instanz
durchgefiihrt und durch BeschluB vom 24. Juli 1963 die
von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstatten-
den Kosten der ersten und der zweiten Instanz unter
Zuriickweisung der weitergehenden Antridge auf insgesant
6334,88 DM (erste Instanz: 986,80 DM; zweite Instanz:
5348,08 DM) festgesetzt. Im einzelnen hat er die Betriige
fiir die erstinstanzliche Verfahrens- und die erstinstanz-
liche “"Verhandlungsgebdbiihr des Patentanwalts der Antrag-
stellerin von je 2422.-+ DM auf je 450.-- DM (nach der



PatAnwGeb0) und die Betriige fiir die zweitinstanzliche
Verfahrens- und die zweitinstanzliche Verhandlungsgecbiihr
des Patentanwalts von je 3148,60 DM auf je 2422,-- DM
(10/10 Gebiihr aus 600.000.- DM nach der BRAGebO) herab-
gesetzt, den Betrag fiir eine erstinstanzliche Beweis-
gebiihr des Patentanwalts (2422,-- DM) mangels Durch-
fiihrung einer Beweiserhebung'und den Betrag fiir die
Umsatzsteuer auf die erstinstanzlichen Kosten des Patent-
anwalts (310,51 DM) mangels Zuldssigkeit einer offenen
Uberwdlzung der Umsatzsteuer auf die nach der Patent-
anwalts-Gebilihrenordnung zu berechnenden Kosten ganz
gestrichen und bei den Reisekosten des Patentanwalts in
beiden Instanzen statt der Kosten einer Kraftwagenbe-
nutzung (je 336.-- DM) nur die Kosten einer Flugkarte
(je 193.-- DM) nebst Zu- und Abgang (je 10.--) angesetazt.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat der
5. Senat (Gebrauchsmuster—Beschwerdesenat) des Bundes-
patentgerichts durch den hier angefochtenen BeschlufBl.vom
25, Oktober 1963 (5 W 133/63) unter Zyriickweisung der
weitergehenden Beschwerde der Antragstellerin und Ver-
werfung einer AnechluBbeschwerde der Antragsgegnerin
den BeschluB des Kostenbeamten vom 24. Juli 1963 dahin
getindert, daB die Antragsgegnerin der Antragstellerin
tiber den Betrag von 63%%34,88 IM hinaus weitere 1211,66 i
zu erstatten hat. Der Beschwerdesenat hat die von der
Antragstellerin mit je 2422,-- DM angesetzten, vom
Kostenbeamten auf je 450,-- M herabgesetzten Betrdge
fiir die erstinstanzlicle Verfahrens- und die erstinstanz-
liche Verhandlungsgebiihr des Patentanwalts der Antrag-
stellerin auf je 1200,-- DM heraufgesetzt und die auf
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die erstinstanzlichen Reisekosten und sonstigen Aus-
lagen des Patentanwalts zu entrichtende Umsatzsteuer
(14,55 DM) als erstattungsfiihig anerkannt. Dagegen hat
der Beschwerdesenat die von der Antragstellerin ge-~
forderte weitergehende Erhthung der Betrige fiir die
erstinstanzliche Verfahrens- und die erstinstanzliche
Verhandlungsgebiihr auf je 2422,-- DM, die Erhthung

der Betridge fiir die zweitinstanzliche Verfahrens- und
die zweitinstanzliche Verhandlungsgebiihr auf je 3148,60
DM, die Anerkennung einer erstinstanzlichen Beweisgabiihr,
die Erstattungsfdhigkeit der iiber die Kosten einer
Flugkarte hinausgehenden hoheren Kosten einer Kraft-~

- wagenbenutzung und die Erstattungsfiéhigkeit der Umsatz-
steuer auf die erstinstanzlichen Gebiihren des Patentan-
walts der Antrsgstellerin abgelehnt.

Die Antragstellerin hat gegen diesen Beschluf,
der ilir am 28. November 1963 zugestellt worden ist, am
20. Dezember 1963 das vom Reschwerdesenat zugelassene
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie bean-
tragt,

den angefochtenen Beschluf3 des Bundespatentgerlchts
‘vom 25. Oktober 1963 insoweit aufzuheben und die
Sache- insoweit zur anderweiten Verhandlung und
_ Entscheidung'an das Rundespatentgericht gzuriickzu-
verwelsen, als folgende Kosten als nicht erstattungs-
féhig angesehen worden sind:

I. lnstanZ’

die Verfahrensgebuhr in Hohe von DM 1222,--
die Verhandlungsgebiihr in Hohe von DM 1222,--
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die Beweisgebithr in HShe von DM 2422, --

die Reisekosten n° v " DM 133,-—

die Umsatgzsteuer " v " DM 295,96
DM 5294 ,96

IT, _ggtaﬂz:

die Reisekosten in Hohe von DM 133 ,~--

die Umsatzsteuer " " n DM 5,32
DM 138,32

== 3 X

Die Antragsgegnerin beantragt, die Rechtsbeschwerde
zuriickzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft; sie
richtet sich gegen einen Beschwerdebeschlufl eines
Reschwerdesenats des Bundespatentgerichts Gnd ist vom

' Beschwerdesenat in dem angefochtenen Beschlu8 zuge-
lassen (§ 10 Abs. 5 Satz 1 GebrMG); sie ist auch frist-
und formgefecht eingelegt und begriindet worden und

somit zulissig (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrM¢ i.V.m. §§ 41 t,
41 r Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 PatG). Sie konnte jedoch

in der Sache selbst nur teilweise Erfolg haben.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich in erster

——— r———.
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lung nur mit je 1200.-- DM als erstattungsfdahig aner-
kannt hat.




a) Der Beschwerdesenat hat dazu in dem hier ange-
fochtenen Beschluf und gleichlautend in dem BeschluB
5 W 129/63 vom 27. Januar 1964 in der hier gleichzeitig
zur Verhandlung und Entscheidung gebrachten Kosten-
festsetzungssache Colorclip Photo oHG Thieme & Co. ./.
LIFA (Ia 2B 20/64) folgendes ausgefiihrt: Da im Lyschungs-
verfahren das Bundespaténtgericht einen Gegenstandswviert
nur fir die zweite Instanz festgesetzt habe, sei fiir
die Festsetzung der Gebiihren erster Instanz die Gebiihren-
ordnung fir Patentanwilte (Ausgabe Januar 1959) -
PatAnwGeb0 ~ maBgebend und nicht die Bundesgebiihren-
ordnung fiir Rechtsanwdlte - BRAGebO - (vgl. Abschnitt P
der PatAnwGeb0). Nach Abschnitt B IV PatAnwGebO konnten
die dort fiir das Gebrguchsmuster-LﬁSchungsverfahren
. vorgesehenen Regelgebiihren (von je 300.--~ DHM) in schvie-
rigen, umfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden
Fillen erhtht werden. Ein wirtschaftlich bedeutender
Fall-sei hier gégeben, yie gich aus der Festsetzung des
Streitwerts fiir die zweite Instanz auf 600 000,-- DM
ergebe., Uber das MaB einer Erhohung der Regelgebiihren
sage die PatAnwGebO nichts. Bei der Bemeéssung sei von
den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 9 Abs. 3 Satz 3
GebrMG, 33 Abs. 2 Satz 3 PatG auszugehen, Bei der
danach gebotenen Ausiibung des billigen Ermessens sei
einmal 2zu beriicksichtigen, daB es einem Verfahrensbe-~
teiligten im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren frei
stehe, sich vor dem Patentamt durch einen Patentanwalt
oder einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, und daB
bei der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gemis
§ 91 Abs. 2 ZPO die unterliegende Partei die gesetz-
lichen Gebiihren und Auslagen des Rechtsanwalts der
obsiegenden Partei zu erstatten habe. Die Berechnung
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"~ der Rechtsanwaltskosten stelle also ein Bemessungs-
element filir die erstattungsfédhigen Kosten des Patent-
anwalts dar. Zum anderen aber konne nicht unberiick-
sichtigt bleiben, daB die Pauschalsidtze der PatAnwGebO
auch Sachen mit geringem Gegénstandswert erfassen, bei
denen der Rechtsanwalt auf Grund der BRAGebO schlechter
gestellt wdre als der Patentanwalt, und daB die Pauschal-
sitze der PatAnwGebO nicht nur wegen der wirtschaft- -
lichen Bedeutung der Sache, sondern (unabhingig von der
wirtschaftlichen Redeutung) auch dann erhtht werden
kénnten, wenn sich die Sache als schwierig oder umfang-
reich erweise. Der billige Ausgleich erfordere es deshalb,
dafl vei hohem Gegenstandswert die Vergiitung des Patent-
anwalts hinter derjenigen des Rechtsanwalts zuriickbleiben
miisse. Wdge man im vorliegenden Falle diese Gesichts-
punkte gegeneinander ab, so ergebe sich folgendes: Die
¢inem Rechtsanwalt fiir seine Mitwirkung im Verfahren vor
dem Patentamt zudstehenden Gebiihren wiirden sich nach

§ 118 BRAGebO bestimmen, wobei es hier unter Beriick~’
sichtigung aller Umstdnde, insbesondere der Bedeutung
der Angelegenheit, des Upfangs und der Schwierigkeit

der anwaltlichen, Tdtigkeit sowie der Vermégens- und
Einkommensverhdltnisse (§ 118 Abs. 2 BRAGebO) der Billig-
keit entsprechen wiirde, dem Anwalt acht Zehntel der
vollen Gebiihr zuzuerkennen. Der im Rahmen des § 118
BRAGebO fiir die Bemessung der Gebilhrenhthe nach billigen
Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert (§ 8 Abs. 2
BRAGebO) wiirde hier in {bereinstimmung mit dem fiir das
Reschwerdeverfahren festgesetzten Streitwert mit 600 000.-
DM anzunehmen sein. Demgem#dfB wiirde eine Rechtsanwalts-
gebiihr vorliegend 1937,60 DM betragen (8/10 bei 600 000.-
DM)‘° Die Hohe dieser Gebithr miisse aber nach dem zweiten




Bewertungsgrundsatz fiir den Patentanwalt herabgesetzt
werden. Sie erscheine in Hohe von 1200.-- DM angemessen.

b) Diese Ausfiihrungen des angefochtenen Beschlusses
8ind nicht frei von Rechtsirrtum. Den dagegen gerichteten
Ausfiihrungen der Rechtsbeschwerden in der vorliegcndcn
Sache und in der Parallelsache CollllD ./- L&D
(Ia ZB 20/64) kann allerdings ebenfalls nicht gefolgt
werden.

aa) Grundlage des vorliegenden Kostenfestsetzungs-
verfahrens sind die im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren
ergangenen Kostenentscheidungen, also die "aus § 9
Abs. 3 GebrMG unter entsprechender Anwendung des § 92
ZP0" getroffene Kostenentscheidung im BeschluB der
Gebrauchsmusterabteilung vom 12. September 1961, nach
der "die Kosten des Verfahrens" zu 4/5 der Antragsgeg-
nerin und zu 1/5 der Antragstellerin auferlegt worden
sind, und die "aus § 10 Abs. 3 GebrkG und § 36 q Abs. 1
PatG" getroffene Kostenentscheidung im BeschluB des
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats vom 17. Juli 1962,
nach der die Antragsgegnerin "die Kosten der Beschwerden"
zu tragen hat. In Ubereinstipmung mit den Parteien legen
die beiden Vorinstanzen des vorliegenden Kostenfest-
setzungsverfahrens diese Kostenentscheidungen dahin aus,
daB8 mit den Worten "die Kosten des Verfahrens" und
"die Kosten der Beschwerden" auch "die den Beteiligten
erwachsenen Kosten" (§ 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG i.V.m.
§ 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10 Abs. 3 GebrMG i.V.m.
§ 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG) erfaBt sein sollen. Gegen
diese Auslegung sind. rechtliche Bedenken nicht zu er-
heben. Es ist daher hier nicht mehr zu priifen, ob es
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"billigem Ermessen" entsprach (§ 9 Abs. 3 Satz 2
GebrMG, § 36 q Abs. 1 Satz 1 PatG), in den Kosten-
entscheidungen des Gebrauchsmuster-lLischungsverfahruas
so, wie geschehen, zu entscheiden, wem und 2zu welchenm
Anteil "die den Beteiligten erwachsenen Kopsten" aufzu-
erlegen seien. Iy vorliegenden Kvstenfestsetzungsver-
fahren ist nur noch zu priifen und zu entscheiden, ob
und inwieweit die den Beteiligten erwachsenen und von
ihnen in ihren Kostenberechnungen angesetzten Kosten
"nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Val . ~:ng
der Anspriiche und Rechte notwendig waren" (§ 9 Abs. 3
Satz 3 GebrMe i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10

Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG). Daf
mit diesen Vorschriften das Gesetz ein zweites Mal

- zundchst bei der Kostenentscheidung und sodann bel
der Kostenfestsetzung (Kostenerstattung) - auf das
"pillige Ermessen' abstellt, kann entgegen den vor <er
Rechtsbeschwerde in der Parallelsache Ia ZB 20/64
geduBerten Zweifeln nicht als ein Redaktionsversel :n

. betrachtet werden. Diese Art der Regelung fand sich
vielmehr schon in dem vor der jetzigen Fassung des
Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes vom 9.
Mai 1961 geltenden Recht (§§ 33 Abs. 2 Satz 1, 34 Avbs. 9
Satz 1 PatG a.F., §§ 9 Abs. 3 Satz 2, 10 Abs. 3 Satz 2
GebrMG a.F. einersgits, §§ 15, 20 DPAVO a.F. andererseits|
‘und sie ist, wie sich aus dem folgenden ergibt, aicn
filr das jetzt geltende Recht durchaus sinnvoll.

bb) DaB - dem Grunde nach -~ die Zuziehung eines
Patentanwalts zur “(entgeltlichen) Vertretung der
Antragstellerin im (erstinstanzlichen) Gebrauchsmuster-
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Lsschungsverfahren vor dem Patentamt "nach billigenm
Ermessen" zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer
Angpriiche "notwendig" war, ist im vorliegenden Kosten-
festsetzungsverfahren mit Recht von keiner Seite te-
zweifelt wordéno Es bleibt also, und zwar wiederum
"nach billigem Ermessen", nur die Hohe der durch die
Zuziehung eines Patentanwalts der Antragstellerin
"notwendig" grwachsenen Kosten zu priifen.

cc) Bei dieser Priifung ist davon auszugehen, da8
zu den "nach billigem Ermessen notwendigen" Kosten der
Zuziehung eines Patentanwalts die von dem zugezogeneh
Patentanwalt auf Grund des Anwaltsdienstvertiages mit
dem erstattungsberechtigten Auftraggeber tatséichlich
verlangte "Verglitung” (§ 675 i.V.m. §§ 611 £f BGB)
jedenfalls insoweit gehdrt, als der Auftraggeber eine
solche Verglitung auch irgendeinem anderen Patentanwalt
zahlen miBte. Die Prage, was fir eine Vergiitung vom
Erstattungsberechtigten irgendeinem Patentanwalt zu
zghlen und ihm deshalb vom Erstattungspflichtigen zu
erstatten wﬁre, wiirde sich von s¢lbst beantworten,
wenn es fiir die Vergiitung der Patentanwidlte ebenso cine
gesetzliche Regelung gibe, wie es sie seit jeher - jetzot
in der Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwdlte vom
26, Juli 1957 - fiir die Vergiitung der Rechtsanwiilte
gibt. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Patentanwdlte
berechnen ihre "Verglitung" ihren inliéndischen Auftrag-
gebern gegeniiber nach der von aer Deutschen Fatent-
anwaltskammer herausgegebenen "Cebiihrenordpung fiir
Patentanwiilte" (fiir den vorliegenden Fall einschligig
die "Ausgabe Januar 1959"). Diese "Gebiihrenordnung"ist
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kein Gesetz. Sie ist entgegen der von der Rechtsbe-
schwerde vertretenen Auffassung aber auch keine

- mangels anderweitiger Vereinbarung fiir die Vergiitung
aus einem Di¢hnstvertrag mafBgebliche - behdrdliche
"Paxe" im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB, und zwar schon
deshalb nicht, weil die Herausgabe einer "Gebiihren-
ordnung" nicht zu den im Patentanwaltsgesetz vom 28.
September 1933 geregdlten Aufgaben der Patentanwalts-
kammer gehort. Welche Rechtsnatur diese Gebiihrenordning
fir Patentanwilte tatsdchlich hat, kann hier unerdrtcrt
bleiben. Es kann auch unerdrtert bleiben, ob und gege-
benenfalls aus welchem Rechtsgrunde 8i@, wie gsie es in
Nr. 1 der "Allgemeineh Bestimmungen" beansprucht, fir
die in die Liste eingetragenen deutschen Patentanwidlte
"verbindlich" gein konnte. Es kann insbegondere uner-
ortert bleiben, ob die Patentanwdlte "Upternehmer" in
Sinne des Gesetzes gegen Wettbewertsbeschridnkungen vom
27. dJuli 1957 sind, ob die Gebiihrenordnung fiir Patent-
anwdlte daher als ein "BeschluB8" im Sinne des § 1 oder
als eine "Empfehlung" im Sinne des § 38 Abs. 2 dieses
Gesetzes. anzusehen wire, und welche rechtlichen Folgen
sich daraus fiir die "Verbindlichkeit" dieser Geblihren-
ordnung ergeben wﬁrden; Fir die hier nach Mafligabe der
§§ 33 Avs. 2 Satz 3, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG vorzunebmen-
de Priifung der Erstattungsfédhigkeit der von dem zuge-
zogenen Patentanwalt verlangten Vergiitung ist allein

. entscheidend, daf die Patentanwdilte ihre Vergilitung tat-
sdchlich allgemein, sei es kraft ausdriicklicher oder
stillschweigender Vereinbarung mit ihrem Auftraggeber,
sei es "iiblicher" Weise im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB,
sei es in Ausiibung eines Bestimmungsrechts nach § 316 DGR
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nach der Gebiihrenordnung fiir Patentanwdlte bemessen,
Auch das Deutsche Patentamt und ihm folgend das
Rundespatentgericht haben seit dem grundlegenden BRe-—
schlufl des GroBen Senats beim Deutschen Patentamt vom
3. Mgrz 1953 (B1PMZ 1953, 81) in.zahlreichen kosten-

. rechtlichen Entscheidungen bei der Bemessung der eincn
Patentanwalt zustehenden Vergiitung auf die Bestimmungcn
der Gebiihrenordnung fiir Patentanwiilte zuriickgegriffen
(neuerdings z.B. BPatGerE 3, 129; 4, 105, 108; 5, 136),
wie denn umgekehrt die Patentanwaltskammer ihrerseits
ersichtlich bestrebt ist, die~Bestimmungen dieser
Gebiihrenordnung in ihrer jeweiligen Fassung nach den
kostenrechtlichen Entscheidungén des Patentamts, des
Patentgerichts und anderer Gerichte auszurichten. Bei
der hier vorzunehmenden Priifung ist daher davon auszugehcn,
daB der Beistand eines Patentanwalts nur gegen die Zah-
lung einer nach der Gebithrenordnung fiir Patentanwidlte
bemessenen Vergiitung zu erlangen, die Zahlung einer
solchen Verglitung also grunds#itzlich "notwendig" im
Sinne der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG
ist. Dabei wird andererseits vorausgesetzt werden
ktnnen, daB gegen die Zahlung einer solchen Vergiitung sich
auch irgendein Patentanwalt zur {bernahme des Auftrass
bereitfinden wirde:

dd) Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daB
eine nach der Gebdbiihrenordnung fiir Patentanwdlte bemessene
Vergiitung schlechthin in jedem Falle in der berechneten
. Hohe erstattungsfihig ist. Ebenso wie in einem Gebiihren-
streit zwischen dem Patentanwelt und seinem Auftrag-
- geber eine vom Pétentanwalt nach der Patentanwalts-
Gebilihrenordnung Qﬁmessene, als "ibliche Verglitung" im
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deshalb, weil insoweit von einer Sittenwidrigkeit
"keine Rede sein" kdomme, - im Kostenfestsetzungs-
verfahren nicht mehr auf ihre "Angemessenheit" zu

- priifen seien. Eine solche allgemeine Priifung auf

- “Unangemessenheit" oder "Unbilligkeit" liegt fermer
- zumindest stillschweigend -~ den Entscheidungen des
Patentamts und des Patentgerichts zugrunde, die es

- gebilligt haben, daB die Patentanwiilte gemdf Abschnitt
F der Patentanwalts-Gebiihrenordnung in "Verfahren
mit Festsetzung des Gegenstandswerts!" Gebilihren nach
der Rechtsanwalts-Gebiihrenordnung berechnen (vel.
z.B. B1PMZ 1960, 313/314; BPatGerE 2, 106, 108).

ee) Der vorliegende Fall gibt keine Veranlassuhg,
in der Rechtsbeschwerdeinstanz die Frage ndher zu
priifen oder auch nur zu stellen, ob einzelne feste
Gebiihrensitze oder einzelne Berechnungsweisen der
Patentanwalts-Gebilihrenordnung allgemein "unangemessen"
oder "unbillig" im vorerwdhnten Sinne sein konnten.
Bei den in der Rechtsbeschwerdeinstanz streitigen
Gebiihren des Patentanwalts der Antragstellerin handelt
es sich nicht um Gebiihren, die nach cinem in der
Patentanwalts—Geblihrenordnung vorgesehenen festen
Betrag berechnet worden sind. Entgegen der Meinung
der Rechtsbeschwerde kann der Patentanwalt der Antrag-
stellerin fir deren Vertretung im erstinstanzlichen
Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des
Patentamts aber auch weder nach dem Wortlaut der
Patentanwalts-Gebilhrenordnung noch auf Grund allgemeiner
Erwdgungen dem Betrag nach bestimmt berechenbare Ge-
bithren nach der Rechtsanwalts-Gebiihrenordnung berech-
nen. Als ein "Verfahren mit_ Festsetzung des_Gegenstands-

d
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werts", in dem nach Abschnitt F der Patentanwalto-
Gebiihrenordnung dem Patentanwalt™die Gebiihren nach
der Reéhtsanwhlts—Gebﬁhrenordnung vzustehen" sollen,
kann nach Wortlaut und Sinn diéser Bestimmung sowic
"nach der Praxis des Patentamts und des Patentgerichts,
auf die sich diese Bestimmung ersichtiich bezieht,
“nur diejenige Instanz eines Verfahrens angesehen
-werden, fiir die ein Gegensténdswert festgesetzt wird.
Dafl das so sein muBl, folgt auch schon daraus, daB der
Gegenstandswert zum Beispiel bei den nur fiir einc
bestimmte Laufzeit geltenden gewerblichen Schutz-
rechten von Instanz zu Instanz je nach der noch resi-
. lichen Laufzeit vefschieden hoch sein kann und daB,

* selbst wenn er gleich hoch sein sollte, sich das mit
der fir die Gebiihrenberechnung erforderlichen Sicher-
heit doch erst aus einer entsprechenden Festsetzung
ergeben wiirde. Da im vorliegenden Fall ein Gegenstandc-
‘wert fiir das erstinstanzliche Verfahren vor der Ge-
brauchsmusterabteilung nicht festgesetzt worden ist

- und ibrigens nach der Rechtsprechung des Eyndes-~
patentgerichts (vgl. BPatGerE 3, 183) auch gar nicht
hdtte festgesetzt werden kommen ~, kann mithin Ab-
schnitt F der Patentanwalts-3diihrenordnung nicht als
Grundlage fiir das Verlangen'dienen, die Gebiihren des
Patentanwalts der Antragstellerin filr die erste Instanz
nach der Rechtsanwelts-Geblihrenordnung zu berechnen,
Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde in der
‘Parallelsache Ia ZB 20/64 ergibt sich eine Berechtigung,
wenigstens im Kostenfestsetzuﬁgsverfahren fir die
Vertretung durch einen Patentanwalt die Gebiihren der
Rechtsanwplts-Gebithrenordnung anzusetzen, auch nicht
daraus, daB der Erstattungsbercchtigte sich vor dem

e
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Patentamt statt durch einen Patentanwalt hitte

durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen konnen.

Der Erstattungsberechtigte darf im Kostenfestsetzungs-
verfahren nur die Xosten ansetzen, die ihm tatsich-
lich erwachsen sind; Kosten, die ihm bei einem anderzn
. Vorgehen hitten erwachsen konnen, darf ef jedenfalls’
insoweit nicht ansetzen, als sie hiher gewesen widren,

£f) Im vorliegenden Fall kann es daher nur darum
gehen, mit welchem Betrag die Gebiihren des Patentan-
walts der Antragstellerin fiir de:ren Vertretung im
erstinstanzlichen Verfahren vor der Gebrauchsmuster-
abteilung anzusetzen sind, wenn von dem Satz 3 in
Abschnitt B IV der Patentanwalts-Gebiihrenordnung
ausgegangen wird, nach dem die dort an sich mit einem
Regelbetrag von je 300.- DM angesetzten Gebiihren
("Verfahrensgeblihr" und "Verhandlungsgebiihr") "in
schwierigen, umfangreichen oder wirtschaftlioh be-
deutenden Féllen ... erhoht werdea" kivnnen. Dieser
Satz 3 verlangt - ebenso wie der dhnlich gefaBte
Satz 2 in Nr. 1 der "Allgemeinen Bestimmungen" der
Patentanwalts-Gebilhrenordnung - schon seinem Inhalte
nach, wenn die "Schwiérigkeit", der "Umfang” und die
"wirtschaftliche Bedeutung" der Sache sowie das MaB
der danach gerechtfertigten "Erhohung" der Gebiihren .
beurteilt werden sollen, die Ausiibung eines "billigen
Ermessens", seli es zunidchst durch den Patentanwalt
selbst, der nach §§ 316, 315 Abs. 1 BGB danach eine -
"erhohte" Gebiihr verlangt, sei es durch das Gericht,
das im Geblihrenstreit zwischen dem Patentanmvralt und
seinem Auftraggeber dieses Verlangen nach § 315 Abs.3 IG!




{

- 21 -

auf seine "Billigkeit" nachpriift, sei es schlief-
lich, wie schon in dem mehrfach erwiihaten Beschlu?
des Grofdn Senats des Deutschen Patentamts vonr
3. Marz 1953 betont, im Kostenfestsctzungsverfahren

" bei der Prlifung, ob und inwieweit eine solche "Er-

« hohung" der Gebilihren "nach billigem Ermessen ...
notwendig" ist (#hnlich BPatGerE 3, 129, 131; 4, 105,
108/09) .

gg) In dem angefochtenen BeschluB hat das Rundos-
patentgericht einen Mafstab flir die Bemessung der
"erhthten" Gebiihr des Patentanwalts und damit einc
Richtschnur fiir die Ausiibung des "billigen Ermessens
 bei dieser Bemessung dadurch zu gewinnen versucht,
daB es von der im vorliggenden Fall einem Rechtsanwalt
nach § 118 BRAGebO zustehenden Gebiihr ausgegangen
ist, -~ die es nach dem im zweitinstanzlichen Verfahren
vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat festgesetzten
Gegenstandswert von 600.000 DM und unter Anwendung déceso
§ 118 Abs. 2 BRAGebO als 8/10-Gebithr auf 1.937,60 ILI:
eerrechnet hat, -.und da es diese so errechnete Schikr
dann um etwa 2/5 - auf 1.200 DM - gekiirzt hat, nit
der Begriindung, daB bei hohen Gegenstandswerten die
_ Gebilhren der Pptentanwilte hinter denen der Rechts-
anwdlte zurlickbleiben miiBten, weil bei geringen
Gegenstandswerten die gerade auch dafiir geltenden
Pauschalgebiihren der Patentanwalts-Gebiihrenordnung
hoher seienrals die nach dem Gegenstandswert zu berech-
nenden Geblihren der Rechtsanwalts~Gebiihrenordnung.
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Diese Art des Vorgehens vermag der beschlieBende
Senat nicht zu billigen. '

Zundchst einmal steht die Begriindung, mit der im
angefochtenen BeschluB§ die Kiirzung der Patentanwalts-
Gebiihren gegeniiber denen der Rechtsanwdlde bei hohen
Gegenstandswerten gerechtfertigt worden ist, im
Widerspruch zu anderen - hier nicht nachzuprifenden. -
Entscheidungen desselben (5.) Beschwerdesenats, in
denen bei geringem Gegenstandswert die Gebiihren eines
Patentanwalts nur in Hohe der Gebiihren eines Rechts-
anwalts als erstattungsféhig anerkannt worden sind
(BPatGerE 3, 58; 5, 144; - anders z.B. der 25. Senat
in BPatGerE 4, 105, 109). Was sodann die Berechnung
einer Rechtsanwdlts-Gebiihr nach § 118 PRAGebO anlangt,
so hat die Rechtsbeschwerdegegnerin nicht zu Unrecht
das Bedenken vorgetragen, der Beschwerdesenat konnte
als einen die Erhthung des Zehntel-Satzes nach Abs, 2
rechtfertigenden Umstand unzulidssigerweise ein zweitcs
Mal allein die im hohen Gegenstandswert liegende und
sich damit schon in der Hohe des Gebiihrensatzes nach

- : der Tabelle niederschlagende "Bedeutung der Angele-

genheit" beriicksichtigt haben. SchlieBlich und vor
allem aber ist der vom Beschwerdesenat eingeschlagene
"Umweg" Uber die Rechtsanwalts-Gebithrenordnung weder
rechtlich richtig, weil diese auf einem ganz anderen
System aufgebaut ist, noch ist er praktisch zweckm#Big,
weil er gar nicht zu der ersichtlich angestrebten
Einengung des Spielraums fiir die Ausiibung des billigen
Ermessens fiihren kann. Die (wirtschaftliche) "Bedeutung"
der Angelegenheit, der "Umfang" und die "Schwierigkeit"
(der anwaltlichen THtigkeit) sind in Abschnitt B IV
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der Patentanwalts-Gebiihrenordnung ebenso als

MaBstiébe fiir die Erhchung der Geblihr genannt wie

in § 118 Abs. 2 BRAGebO als MaBstibe fiir dic Er-
hohung oder Herabsetzung des Zehntel-Satzes. Der
Spielraum fiir die Ausiibung des billigen Ermessens
bei der Bewertung dieser Umstdnde kann hier nicht
anders und insbegondere nicht enger sein als dort.

. Der vom Beschwerdesenat eingeschlagene Urmweg uber dic
Rechtsanwalts-Gebuhrenofdnung fiigt sogar dariiber hinaus
noch einen weiteren Spielraum fiir die Ausiibung des
billigen Ermessens zu, ndmlich bei der Bemessung des
vom Beschwerdesenat fiir erforderlich erachteten Ab-
strichs von den Rechtsanwalts-Gebiihren. '

—— - . ———— g - AP D G S A G - - o - ——

Gebiihr konnen richtigerweise nur aus der Patentonwalts-
Gebiihrenordnung selbst entnommen werden. Venn dort

in Abschnitt B IV gesagt ist, die zuvor genannten
festen Geblihren konnten "in schwierigen, umfangreichen
oder wirtschaftlich bedeutenden Fillen ... erhght"
werden, so kann das nur bedeuten, daBl der bvetreffende
Fall hinsichtlich der Schwierigkeit oder des UnXangs
der Tdtigkeit des Patentanwvalts oder der wirtschaft-
lichen Bedeutung der Sache aus der Masse der "normalcn"
Fdlle, fir welche die zuvor genannten festen Geobiihrer.
gedacht sind, hervorragen muB. Ob das so ist unéd in
welchem MaBe das s0 ist, muBl durch Vergleich des Ye-~
treffenden Falles mit der Masse der normalen Fiillc
zundchst abgeschétzt werden. Alsdann ist, von den

fiir die normalen Fdlle gedachten festen Gebiihren cus-
gehend, das MaB der in dem betreffenden Fall.gerecht—
fertigten Erhthung der Gebiihren abzuschitzen. Eine
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ins einzelne gehende Vergleichung mit den nach der
Rechtsanwalts-Gebﬁhrenordnung in Betracht kommenden
Gebiihren dagegen kdénnte, wie der angefochtene Be-
schluf selbst zeigt, nicht zu ohne weiteres zu iiber-
nehmenden Ergebnissen fﬁhren,'da diese Gedbiihrenordnung,
wie schon erwihnt, auf einem anderen System aufgebaut
ist und in ihren vom Gegenstandswert abhédngigen Ge-
biihrensétzen allenfalls die sich im Gegenatandswert
ausdriickende "Bedeutung der Sache", nicht die sonstige
"wirtschaftliche Bedeutung" der Sache und erst recht
nicht die "Schwierigkeit" und den "Umfang" der Tatig-
keit des Anwalts zur Geltung bringt. DaB der 3. Senat
des Bundespatentgerichts in dem BeschluB vom 8. Januar -
1963 (BPatGerE 3, 129), zu dem der hier angefochtene
Beschluf3 sich in'@iderspruch zu setzen glaubt, einem
Patentanwalt schlechthin eine Vergiitung in derselben
Hohe hdtte zubilligen wollen, wie sie ein Rechtsan-
walt erhalten haben wiirde, vermag der bveschlieBSende
Senat dem BeschluB des 3. Senats nicht zu entnehmen.

Damit soll selbstversténdlich nicht gesagt sein,
daB in jedem einzelnen Fall eingehende Erhebungen iber
die in der Masse der "normalen" FHille gegebenc wirt-
schaftliche Bedeutung der Sachen und die dort erforder-
liche TH#tigkeit der Patentanwilte angestellt werden
miiBten. Die nach den einschliigigen gesetzlichen Be-
stimmungen gebotene Ausiibung des "billigen Ermessens"
wird sich dabei vielmehr weitgehend mit den aus der
praktischen Erfahrung gewonnenen sllgemeinen Kennt-
nissen begniigen konnen. Sofern es bedenklich erscheinen
sollte, derartige Reurteilungen der allgemeinen Verhilt-
nisse-uvnd des damit zu vergleichenden einzelnen Falles



- 25 -

den "Kostenbeamten! des Patentamts zu iiberlassen,

die nach einer -~ hier nicht nachzupriifenden -
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts fiir die
Festsetzung der Kosten erster - und zweiter - Instanzg
zustindig sind (vgl. BPatGerE 1, 173; 3, 59; 3, 185),
kénnte dem damit begegnet werden, daB in Beachtung der
Yorschrift des § 33 Abs. 2 Satz 4 PatG, nach der im
Kostenfestisetzungsverfahren nur noch der "Betrag"

der zu erstattenden Kosten festgesetzt werden soll,
die Erstattungsfihigkeit der Kosten eines Patentan-
walts bereits in der Kostenentscheidung selbst "in
groBien Ziigen" geregelt wiirde (vgl. BPatGerE 1, 94, 101).

= . ¢) Der angefochtene BeschluB war daher aufzuheben;
soweit die Verfahrensgebiihr und die Verhandlungsgebiihr
des Patentanwalts der Antragstellerin im erstinstanc-
lichen Lgschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterab-
teilung nicht zu einem hSheren Betrag als von je
1.200.- DM als erstattungsfihig anerkannt worden sind.
Zugleich war nach § 10 Abs. 5 Satz 2 Gebr¥G i.V.m.
§ 41x Abs. 1 PatG die Sache insoweit zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen. Das Bundespatentgericht wird nun-
mehr die Brstattungsfihigkeit dieser Gebiihren der
Hbhe nach anderweit nach billigem Ermessen und unter
Beachtung der oben zu hh) dargelegten Grundsdtze zu
bteurteilen haben. Ob sich dabei hohere Betrige ergecben
werden als in dem angefochtenen Beschlufl anerkannt,
ist Sache der tatrichterlichen Wiirdigung, der das
Rechtsbeschwerdegericht nicht vorzugreifen hat.
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2. Aus den vorstehendén Ausfiihrungen folgt
zugleich, daBl die Umsatzsieuer, die der Patentanwalt
der Antragstellerin auf die unter 1 erdrterten Gebiihren
zu entrichten hat, vom Kostenbeamten des Patentamts
und vom Beschwerdesenst des Patentgerichts mit Recht
nicht als erstattungsfﬁhig anerkannt worden ist. Denn
da diese Gebiihren, wie unter 1 b) ee) dargelegt, nicht
auf Crund der Rechtsanwalts-Gebiihrenordnung, sondern
nur auf Grund der Patentanwalts-Geblihrenordnung bemessen
werden konnen, sind sie keine ''‘gesetzlich bemessenen
Gebiihren" im Sinne des § 10 des Umsatzsteuergesetzes
und des § 63 der Durchfithrungsbestimmungen dazu (beide
in der PFassung vom 1., September 1951), so dafl der
Patentanwalt die darauf zu entrichtende Umsatzsteuer
nicht bei seinem Auftraggebver "gesondert anfordern"
darf (vgl. Pliickebaum/Malitzky, Komm. gzum Umsatzsteuer-
gesetz 8, Aufl. Bd, II Textziffer 5485, und OFD
Minchen in Umsatzsteuer-Rundschau 1957 S. 76, sowie
BPatGerE 3, 135; 4, 105, 109; 4, 139). Da mithin
insoweit der Antragstellerin Kosten gar nicht entstehen
diirfen, kann sie solche auch nicht erstattet verlangen.
Die Rechtsbeschwerde hat die Absetzung der Umsatzsteuer
ersichtlich auch nur fir den Fall angegriffen, daB die
in Rede stehenden Gebiihren, wie sie meint, nach der
Rechtsanwalts-Gebiihrenordnung zu bemessen sein wiirden.

Die sonstigen Umsatzsteuer-Betrige, deren Aner-
kennung als erstatitungsfihig die Rechtsbeschwerde
beantragt, beziehen sich auf die unter 3. zu erdrtern-
de Beweisgebiihr und auf den unter 4. zu erdrternden
Mehrbetrag an Reisekosten. Da, wie unter 3. und 4.
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ausgefiihrt wird, die Beweisgebiihr und der Mehrbetrag
an Reisekosten selbst nicht erstattungsfdahig sind,
kann schon aus diesem Grunde auch die darauf etwa

zu entrichtende Upsatzsteuer nicht erstattungsfahig
seln,

3. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner
dagegen, daB der Beschwerdesenat die von der Antrag-
stellerin fir die erste Instanz in Ansatz gebrachte
Beweisgebiihr ihres Patentanwalts nicht anerkannt hat.

Die Antragstellerin hatte diese Beweisgebiihr
deshalb in Ansatz gebracht, weil sie in der Beiziehung
eines bei den Akten 7 0. 72/61 des Landgerichts
Miinchen I befindlichen Dia-Réhmchens zu der Verhandlung
vor der Gebrauchsmusterabteilung am 12. September 1961,
das dann in dieser Verhandlung such vorlag, eine Be-
weisaufhahme erblickte. Der Beschwerdesenat hat die
Absetzung dieser Peweisgebiihr dvrch den Kostenbeamten
gebilligt und zur Begrlindung ausgeftihrt: zwar habe
die Gebrauchsmusterabteilung zu der von der Antrag-
stellerin beantragten Prifung der Ausstellungapriori- :
tdt das von einer Zeugin zu den Akten des Landgerichts ;
Miinchen I tiberreichte Dia-Réhmchen beigezogen; das 4
sei aber nach einer Erkldrung des Vorsitzenden der
Gebrauchsmusterabteilung vom 16. Degember 1961 nur
zur Aufklidrung des von den Parteien im Lﬁschungéver-
fahren vorgetragenen Sachverhalts erfolgt; MaBnahmen
zur Aufklidrung des Sachverhalts stellten keine Beweis~
aufnahme dar und lieflen deswegen eine Beweisgebiihy
nicht entstehen,
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Die von der Rechtsbeschwerde dagegen erhobenen
Riigen kionnen keinen Erfolg haben.

Die auf die Erkldrung des Vorsitzenden der .
Gebrauchsmusterabteilung gestiitzte Feststellung des
Beschwerdesenats, dafl die Beiziehung des Dia-Rdhmchens
nur gur Aufklirung des von den Parteien vorgetragenen
Sechverhalts erfolgt sei, ist eine mit der Rechtsbe-
schwerde nicht angreifbare tatsdchliche Feststellung.
Die vom Beschwerdesenat daraus gegogene Folgerung
ist jedenfalls im Eprgebnis rechtlich nicht zu bean-

- standen; sie entspricht, da das Dia-Ridhmchen Bestand-
teil der Akten des Landgerichts Miinchen war, auch der
fiir die Rechtsanwidlte in § 34 Abs. 2 BRAGebO gegebenen
Vorschrift. '

4. Ohne Erfolg miissen schlieBlich auch die An-
griffe der Rechtsbeschwerde dagegen bleiben, daff der
Beschwerdesenat in Ubvereinstimmung mit dem Kostenve-
amten die Reisekosten des -~ in Berlin ansissigen -
Patentanwalts der Antragstellerin zu deren Vertretung
in den Verhandlungen vor der Gebrauchsmusterabteilung
des Deutschen Patentamts und dem Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenat des Byndespatentgerichts jJeweils nur
insoweit als erstattungsféihig anerkannt hat, als sic
bei Benutzung des Flugzeugs entstanden wiren, nicht

‘auch insoweit, als sie bei der - tatsdchlich erfolgten -

Benutzung des -eigenen Kraftwagens des Patentanwalts

. entstanden -sind. Nach der nicht zu beanstandenden
‘tatsdchlichen Feststellung des Kostenbeamten war von
allen zur Verfiigung stehenden Verkehrsmitteln das
Flugzeug das billigste und schnellste. Nur die Kosten,
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die bei Benutzung des Flugzeugs entstanden wiren,
konnen daher im Sinne der §§ 33 Abs. 2 8atz 3, 36q
Abs. 1 Satz 2 PatG nach billigem Ermessen als not-
wendig anerkannt werden. Die Behauptung der Rechts- -
beschwerde, die Flugverbindung zwischen BENEED und
MGE® cei zu unsicher, weil die Fliige "oft" in
“letzter Minute abgesagt wiirden und "héufig" eine

. Umleitung der Flugzeuge auf andere Flugpldtze erfolge,

trifft nach dem eigenen Wissen des Senats jedenfalls
"in dieser Form nicht zu; zudem ist es bei der Benutzung
eines Kraftwagens fiir die Fahrt von BEEP nach LD
eher noch weniger sicher, ob das Ziel stets in der
berechneten Zeit erreicht werden kann. DaBl der Patent-
- anwalt .der Antragstellerin etwa aus gesundheitlichen
Griinden nicht im Plugzeug reisen kdnnte, ist von ihr
selbst nicht behauptet worden. Darauf, daB der Buyndes-
gerichtshof in einer anderen Sache (Techemos ./. Hofer
- I ZR 177/57 =) die Kosten desselben Patentanwalts

fiir die Benutzung des Kraftwagens zur Reise von BEID
nach Ka@llll® und zurilick als erstattungsfihig aner-
kannt hat, kann sich die Antragstellerin hier schon
deshalb nicht berufen, weil es keine unmittelbare
Flugverbindung nach Kol gibt und deshalb damals
auch nur zur Entscheidung gestellt war, ob die Kosten
bei Benutzung des Kraftwagens oder die Kosten bei
Benutzung der Eisenbahn erstattungsfihig seien.

5. Nach alledem war zu beschlieflen wie geschehen.

Da. der angefochtene Reschlvﬁ» [An der. Sache selbs?
tell\.else aufzuheben war, . muB e, auch dle darln fntb:ﬂ-
tene nntscheldunv iiber dle z{osten der Hesch\ erde der
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Antragstellerin aufgehoben werden.

Die Entscheidung iber die Kgsten dea Rechtsbe~
schwerdeverfahrens war dem Bundespatentgericht zu
© Ubertragen, da es billigem Ermessen entspricht, sie
unter Berlicksichtigung der noch ungewissen endgiiltigen _
Entscheidung in der Sache selbst zu treffen (§ 10
Abs. 5 Satz 2 GebrMg¢ i.V.m. §§ 41y Abs. 1 Satz 1,
36q Abs. 1 Satz 1 Pat@).

Nastelski Bock LOscher

Spengler Schneider
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