Nachschlagevierk: ja 2 0 2 9 00 1

Amtliche Sammlung: ja (teilweise)

PatG §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2; BGB § 612 Abs. 2

Zur Erstattungsfihigkeit einer nach der Gebithrenordnung
fiir Patentanwilte bemessenen Vergiitung eines Patentan-
walts und zur Bemessung einer "erhohten" Gebithr im Sinne

diescer Gebilhrenordnung.

PatG § 36q Abs. 1 Satz 2; ZP0 § 9

Es bestchen keine rechtlichen Bedenken dagegen, in den
Fdllen, in denen sich ein Beteiligter im Gebrauchsmuster-
Loschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht durch einen
Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten lidft, "in
der Regel" nur die Kosten eines dieser Vertreter als er-
stattungsféhig anzuerkemnen.

Die Mchrkosten, die dadurch entstehen, daB der mit der
Vertretung beauftragte Patentanwalt nicht am Ort des
Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts an-
siissig ist, sind in der Regel erstattungsfidhig.

BGH, Beschl. v. 1. April 1965 - Ia ZB 20/64 - Bundespatent-
gericht -



BUNDESGERICHTSHOF

Ia_2B_20/64 BESCHLUSS

Verkiindet am

1. April 1965
Qechsler, '
Just.Angest.

als Urkundsbeamter
der Geschédftsatelle

g

in der Gebrauchsmusterl&schungssache
(hier: Kostenfestsetzungssache)

der Firma Photo OHG g Co. (frither: Co Photo
oHG¢ TG & Co.), P , Ba@liiii@straste bis @D,
vertrcten durch die persdnlich haftenden Gesellschafterinnen
Christa und Anna I&, ‘

Antragetellerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdefithrerin,

- Verfahrensbevollméichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. GNNED
und Dr. G in D -

gegen

die ¥irma Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar KUEED,
A L Strage @R, 5

Antragsgegnerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. CHIEND
in QR -




Matthias Prinz

Rechtsanwalt W%W.Qrinz.law

N
A

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 18. Februar 1965 unter Mitwir-
kung des Senatspriésidenten Dr. Nastelski und der Bundes-

'~ richter Dr. Bock, Dr. Lischer, Dr. Spengler und Schneider

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird
unter Zuriickweisung des Rechtsmittels im Ubrigen
der BeschluB des 5. Senats (Gebrauchsmuster—
Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom
27. Januar 1964 im Kostenpunkt und insoweit auf-
gehoben, als darin

a) die Verfahrensgebilhr und die Verhandlungsgebithr
der Vertreter der Antragstellerin im Gebrauchs-
muster-Loschungsverfahren vor der Gebrauchsmuster-
abteilung I des Deutschen Patentamts nicht zu
einem htheren Betrag als von je 1 200 DM als
erstattungsféhig anerkannt worden sind,

b) die Reisekosten der BEEIEEP Vertreter der
Antragstellerin im Beschwerdeverfahren vor dem
5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des
Bundeapatentgerichts nicht als erstattungsféhig
anerkannt worden singd.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundes-
patentgericht zuriickverwiesen, dem auch die Ent-
scheidung tiber die Kosten des Rechtsbeschwerdever-
fahrens iUbertragen wird.

2. Der Viert des Beschwerdegegenstandes filr das Rechts-
beschwerdeverfahren betrégt
7 405, 96 DM.
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I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 19. Februar
1959 angemeldeten, ein "Diardhmchen" betreffenden Ge-
brauchsmusters @B @ WB:- Auf zwei gesondert erhobene,
vom Deutschen Patentamt zum Zweck der gemeinsamen Ver-
handlung miteinahder verbundene Loschungsklagen der An-
tragstellerin des vorliegenden Verfahrens (GRE@D® -
@/59) und der Firma So@il-Chemie GmbH in BEEEED-
chOlllEND (O @ W - @)60) wurde dieses Gebrauchs-

muster durch 2wei gesonderte, inhaltlich im wesentlichen
iibereinstimmende Beschliisse der Gebrauchsmusterabteilung I
des Deutschen Patentamts vom 12. September 1961 unter Zu-
riickweisung der weitergehenden Antrige teilweise gelGscht;
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 Bundespatentgericht zwecks
gleichzeitiger Verhandlung und Entscheidung verbundenen
Beschvwerden wurden durch den BeschluBl des 5. Senats
(Gebrauchsmnétcr—Beschwerdesenats) des Bundespatentge-
richts vom 17. Juli 1962 (5 W 237/61) zuriickgewiesen;

die Kosten der Beschwerden wurden in dem Beschlufl der
Antragsgegnerin auferlegt. Sowohl die beiden Antragstel-
lerinnen als auch die Antragsgegnerin waren in den beiden
Instanzen des Loschungsverfahrens durch.Patentanwélte
vertreten gewesen, die Antragstcllerin des vorliegenden
Verfahrens in der Beschwerdeinstanz auflerdem durch Rechts-
anwidlte. Auf Antrag dieser Rechtsanwidlte wurde durch einen
weiteren Beschluf3 des 5. Senats des Bundespatentgerichts
vorl 14. Mai 1963 der Streitwert fiir das Beschwerdeverfah-
ren festgesetzt, und zwar auf 600 000 DM.



Die Antragstellerin betrecibt nunmehr die Festsetzung
der ihr naoh den Beschliissen der Gebrauchsmusterabteilung
vom 12. September 1961 und des Gebrauchsmuster-Beschwerde-
senats vom 17. Juli 1962 von der Antragsgegnerin zu er-
staottenden Kosten. Sie hat Kostenfestsetzungsgesuche vom
11. Februar 196% und 14. Juni 1963 bei dem Deutschen
Patentamt eingereicht und in den Kostenberechnungen vom

11. FPebruar, 7. Juni und 14. Juni 1953 folgende Betrige

geltend gemacht:

I. Instanz:

amtliche Gebihr

Patentanwaltskosten

ProzecBgebiihr (10/10 Gebiihr nach
der BRAGebO bei einem
Gegenstandswert von
600 000 DM)

Verhandlungagebiihr
4 % Umsatzsteuer
Informationsdienst
Telefongebiihren

Flugkosten Berlin-Miinchen-Berlin
mit Nebenkosten

Reisckosten des_Geschéftsfilhrers
der Antragstellerin

150,00

2 422,00

2 422,00

156,67
6,40

208,00

DM

DM
DM
DM
DM
DM

DM

—r
——




Il. Instanz:

Patentanwaltskosten

Prozefligebilihr 2 422,00 DM
Verhandlungsgchiihr 2 422,00 DM
4 % Umsatzsteuer 193,76 DM
Flugkosten BCQED-"ENED-: D

mit Nebenkosten 258,00 DM
Fernsprcchgebiihren 81,20 DM

Rechtsanwaltskosten

Prozcfligeblihr - 2 422,00 DM
Verhandlungsgebihr 2 422,00 DM
Auslagen 39,40 DM
4 % Umsatzsteuer 195,32 DM

Reisekosten des Geschdftsfilhrers
der Antragstellerin ' 174,00 DM

10 629,68 DM

Dic Antragékcgnerin hat fiir dic I. Instanz ihre eigenen Kosten
- mit 628,15 DM (darunter eine Vertretungsgebilhr und eine Ver-
handlungsgebihr mit je 300 DM nach der PatAnwGebQO) zur Aus-
gleichung gestellt.

Der "Kostcnbeamte" (d.i. der Beamte des gehobenen Dien~
stec der Geschiftsstelle) der Gebrauchsmusterabteilung I
des Deutschen Patentamts hat einige der von der Antragstel-
lerin angcsctzten Betrige ganz, andere teilweise abgesctzt,
die Ausgleichung der Kosten erster Instanz durchgefithrt und
durch Beschlull vom 25. Juli 1963 die von der Antragsgegnerin
der Antragstellerin zu erstattenden Kosten der crsten und
der zweiten Instanz unter Zuriickweisung der weitergehenden
Antrdge auf insgesamt 6 503,08 DM (erste Inctanz:s 1 169,16 DN,
zveite Instanz: 5 333,92 DM) festgesetzt. Im einzelnen hat




er die Betrdge fiir dic erstinstanzliche Verfahrens- und

die erstinstanzliche Verhandlungsgebiihr der Patentanwilte
der Antragstellerin von je 2 422 DM auf je 450 DM (nach

der PatAnwGebO) herabgesetzt, den Betrag fir die Umsatz-—
steucr auf die erstinstanzlichen Gebithren der Patentanwidlte
(193,76 DM) mangels Zuldssigkeit einer offenen Uberwidlzung
der Umsatzsteucr auf die nach der Patentanwalts-~Gebibren-
ordnung zu berechnenden Gebiihren gestrichen und die Reise-
kosten des Geschidftsfiihrers in erster Instanz um 24 DM auf
197,50 DM gekiirzt; er hat ferner fir dic zweite Instanz

nur dic Kosten der Vertretung der Antragstellerin durch
ihrc Rechtganwilte als erstattungsfdhig anerkannt und hat
demzufolge die zweitinstanzlichen Gebithren (nebst Umsatz-
steuer) und dic Reisekosten ihrer Patentanwidlte (nicht auch
deren Fernsvrechgebiihren) abgesetzt.

_Auf die Beschwerde der Antrsgstollerin hat der 5. Senat
{Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
durch den hier angefochtenen BeschluB vom 27. Januar 1964
(5 W 129/63) unter Zuriickweisung der weitergehenden Be-
schwerde den BeschluB8 des Kostenbeamten vom 25. Juli 1963
dahin geiindert, daR diec Antragsgegnerin der Antragstellerin
iiber den Betrag von 6 503,08 DM hinaus weitere 1 200 DM zu
erstatten hat. Der Beschwerdesenat hat die von der Antrag-
stellerin mit je 2 422 DM angesetzten, vom Kostenbeamten
auf je 450 DM herabgesetzten Betridge fiir die erstinstanz-
liche Verfahrens- und die erstinstanzliche Verhandlungsge-
bithr der Patentanwéilte der Antragstellerin auf je 1 200 DM
heraufgesetzt, die von der Antragstellerin geforderte wei-~
tere Erhthung dieser Betrige auf je 2 422 DM und die Uber-
wdlzung der Umsatzsoteuer auf diese erstinstangzlichen Ge-
bithren dagegen abgelehnt. Plir die zweite Instanz hat der Be-
schwerdesenat ebenso wie der Kostenbeamtc nur die Kosten




entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts

als erstattungsfdéhig ancrkannt; er hat dazu bemerkt,

daB es zwar der Sachlagce besser entsprochen hétte, nicht
die Kosten der Patentanwdlte, sondern die der Rechtsan-
wdlte der Antragstellerin abzusetzen, daB sich dadurch
jedoch am Ergebnis nichts dndern wiirde, da insoweit die
liquidierten Frozefl~ und Verhandlungsgeblihren fiir Rechts-
anvilte und Patentanwélte gleich hoch seien,

Dieser Beschluf8 ist den Rechtsanwiilten, welche die
Antragstellerin vor dem Bundespatentgericht vertreten hat-
ten, am 25. Februar 1964 zugestellt worden. Inzwischen war
am 30. Januar 1964 iiber das Vermdogen der Antragstellerin
der Konkurs erdffnet worden. Am 2. Juni 1964 hat die An~
tragstellerin sodann das vom Beschwerdesenat zugelassene
Rechtemittcl der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen BeschluB insoweit aufzuheben,
als die festzusetzenden Kosten auf weniger als
15 109,04 DM festgesetzt wurden, und die Sache
insoweit zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung an das Bundespatentgericht zuriickzu-
vervicisen.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zu-
riickzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft; sie rich~
tet sich gegen einen Beschwerde-Beschlufl eines Beschwerde-
senats des Bundespatentgerichts und ist vom Beschwerdcsenat
in dem angefochtencn BeschluB zugelassen worden (§ 10 Abs. 5
Satz 1 GebrMG). Sie ist auch frist- und formgerecht eingelegt
und begriindet viorden und somit zuldssig (§ 10 Abs. 5 Satz 2
GebrMG i.V.m. §§ 41 t, 41 r Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 PatG).



Da mit der Ertffnung des Konlurscs liber das Vermdgen der
Antragstellerin am 30. Januar 1964 das vorliegende Kosten-
festsctzungsverfahren unterbrochen worden war (§ 240 ZPO
i.Ven. § 10 Abs. 3 und 5 GebrMG und § 41 o Abs. 1 Paty).
hatte die am 25. Februar 1964 erfolgte Zustellung des an-~
gefochtenen Beschlusses die Frist zur Einlegung der Recuas-
Leschwerde (§ 41 r Abs. 1 PatG) nicht ir Lauf setzen
konnen; erst durch die Einlegung der Rechtsteschwerde
selbst ist das unterbrochene Verfahren wiederaufgenommen
worden. Trotz der Ertffnung des Konkurses ist die Antrag-
stellerin selbst - in deren Firma ilibrigens laut ¥Einuvragunz
im Handelsregister vom 9. Oktober 1964 das Wort “colilllllD"
gestrichen worden ist -, zur Aufnahme und Durchfilhrung des
Verfahrens befugt, da sie die gelternd gemachten Kostener-
stattungsanspriiche bercits am 30. Juli 1963 an die Rechts-
anvilte Eduard Lo@®#, Bernhard SEIP und Margit S¢D
in M@J® avgetreten Latte und der Bonkursverwalter d1ese~
Abtretung nicht angefocnten und deshalbdb seinerseits die
Aufnahme des Verfahrens abgelehnt hat.

Die Rechtsbeschwerde konnte jedoch in der Sache selbst
nur teilweise Erfolg haben.

1. Die Rechtsbeschwerde wvendet sich in erster'Linie da-
gegen, daB der Beschwerdesena+ die G Gebﬂhren dexr Patentanwilte

e -0, e e v G

vor der Gebrauchsmzsterabtellung nur mit Je 1 ?OO DM als
erstattungsfiéhig anerkannt hat.

a) Der Beschwerdesenat hat dazu in dem hier angefochte-
nen BeschluB und g.eichlautend in dem BeschluB8 5 W 133/63
vom 25. Oktober 1963 in der hier gleichzeitig zur Verhand-
lung und Entscheiduvng gebrachten Kostenfestsetzungssache
So@-Chemic GmbH ./. LIFA (Ia ZB 234/63) folgendes aus-—
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gefiihrt: Da im Loschungsverfahren das Bundespatentgericht
einen Gegenstandswert nur fiir die zweite Instanz fest-
gesetzt habe, sei filir dic Festscetzung der Gebithren erster
Instanz die Gebilhrenordnung fiir Patentanwidlte (Ausgabe
Januar 1959) - PatAnwGebOi— maBgebend und nicht die Bun-
desgebiihrenordnung fiir Rechtsanwidlte - BRAGeb0 -~ (vgl.
Abschnitt P der PatAnwGebO). Nach Abschnitt B IV PatAnwGebQ
konnten die dort fir das Gebrauchsmuster-Ldschungsverfahrcn
vorgesehenen Regelgebiihren (von je 300 DM) in schwierigen,
unfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden Fillen er-
hoht werden. Ein wirtschaftlich bedeutender Fall sei hier
gegeben, wie sich aus der Festsetzung des Streitwerts fir
die zweite Instanz auf 600 000 DM ergebe. Uber das MaB einer
Erhohung der Regelgebiihren sage die PatAnwGebO nichts. Bei
der Bemessung sei wvon den gesetzlichen Bestimmungen der

§§ 9 Abs. % Satz 3 GebrMG, 33 Abs. 2 Satz 3 PatG auszuge-
hen. Bei der danach gebotenen Ausiibung des billigen Ermes-
sens sei cinmal zu beriicksichtigen, daB es einem Verfahrens-
beteiligten im Gebrauchsmuster-Laéchungsverfahren frei stehe,
sich vor dém Patentamt durch einen Patentanwalt oder einen
Rechtsanwalt vertreton zu lassen, und daB bei der Vertretung
durch cinen. Rechtsanwalt gemdf § 91 Abs. 2 ZPO die unter-
licgende Partei die gesetzlichen Gebithren und Auslagen des
Rechtsanwalts der obsiegenden Partei zu erstatten habe. Die
Berechnung der Rechtsanwaltskosten stelle also ein Bemes-
sungscelement flir die erstattungsfihigen Kosten des Patent-
anvialts dar. Zum anderen aber kdnne nicht unberiicksichtigt
bleiben, daBl die Pauschalsédtze der PatAnwGeb0 auch Sachen
nit geringem Gegenstandéwert erfassen, bei denen der Rechts-
anwalt auf Grund der BRAGebO schlechter gestellt wdre als
der Patentanwalt, und daB die Pauschalsitze der PatAnv/GebO
nicht nur wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache,
sondern (unabhéngig von der wirtschaftlichen Bedeutung)

auch dann erhdht werden kinnten, wenn sich die Sache als
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schwierig oder umfangreich erweisce. Der billige Ausgleich
erfordere es deshalb, daB bei hohem Gegenstandswert die
Verglitung des Patentanwalts hinter derjenigen des Rechts-
anwalte zuriickblciben miisse. Wige man im vorliegenden Fall
diese Gesichtspunkte gegencinander ab, so ergebe sich fol-
gendes: Die einem Rechtsanwalt fiir seine Mitwirkung im
Verfahren vor dem Patentamt zustehenden Gebiihren wiirden
sich nach § 118 BRAGebO bestimmen, wobei es hier unter Be-
rlicksichtigung aller Umstdnde, insbesondere der Bedeutung
der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der
anwaltlichen Titigkeit sowie der Vermégens— und Einkommens-
verhéltnisse (§ 118 Abs. 2 BRAGeb0) der Billigkeit ent-
sprechen wiirde, dem Anwalt acht Zehntel der vollen Gebiihr
cuzuerkennen. Der im Rahmen des § 118 BRAGebO fiir die Be-
nessung der Gebithrenhthe nach billigem Ermessen zu bestim-
mende Gegenstandswert (§ 8 Abs. 2 BRAGebO) wiirde hier in
Ubereinstimmung mit dem fiir das Beschwerdeverfahren fest-
gesetzten Streitwert mit 600 000 DM anzunehmen sein. Dem-
gemdf wiirde eine Rechtsanwaltsgebiihr vorliegend 1 937,60 DM
betragen (8/10 bei 600 000 DIf). Die Hbthe dieser Gebilthr
niisse aber nach dem zweiten Bewertungsgrundsatz fiir den
Patentanwalt herabgesetzt werden. Sie erscheine in Hohe
von 1 200 DM angemossen.

b) Diese Ausfilhrungen des angefochtenen Beschlusses
sind nicht frei von Rechtsirrtum. Den dagegen gerichteten
Ausfiihrungen der Rechtsbeschwerden in der vorliegenden Sache
und in der Parallelsache So@l@-Chemie GmbH ./. L@
(Ia %ZB 234/63) kann allcrdings ebenfalls nicht gefolgt
werden.

aa) Grundlage des vorliegenden Kostenfestsetzungsver-
fahrens sind die im Gebrauchsmuster~Lﬁschungsvcr£ahren er-
gangenen Kostenentscheidungen, also die "aus § 9 Abs. 3
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GebrMG unter entsprechender Anwendung des § 92 ZPO" ge-
troffenc Kostenentscheidung im BeschluB der Gebrauchs-
musterabteilung vom 12. September 1961, nach der "die
Kosten des Verfahrens" zu 4/5 der Antragsgegnerin und zu
1/5 der Antragstellerin auferlegt worden sind, und die

“"aus § 10 Abs. 3 GebrMG und § 36q Abs. 1 PatG" getroffene
Kostenentscheidung im BeschluB des Gebrauchsmuster-Be-
schverdesenats vom 17. Juli 1962, nach der die Antrags~
gegnerin "die Kosten der Beschwerden" zu tragen hat. In
Ubercinstimmung mit den Parteien legen die beiden Vorin-
stanzen des vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahrens diese
Kostcnentscheidungen dahin ausa, daf mit den Worten “die
Kosten des Verfahrens” und "die Kosten der Beschwerden”
auch "dic den Beteiligten erwachsenén Kosten" (§ 9 Abs. 3
Satz 3 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10 Abs. 3
GebrMG i.V.m. § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG) erfaBt sein sollen.
Gegen dlese Auslegung sind rechtliche Bedenken nicht zu
erheben. Es ist daher hier nicht mehr zu priifen, ob es
"billigem Ermessen“ entsprach (§ 9 Abs. 3 Satz 2 GebrMG,

§ 36q Abs. 1 Satz 1 PatG), in den Kostenentscheidungen des
Gebrauchsmuster-Loschungsverfahrens so, wie geschehen, zu
entscheiden, woem und zu welchem Anteil "die den Beteilig-
ten erwvachsenen Kosten" aufzuerlegen seien. Im vorliegenden
Kostenfestsctzungsverfahren ist nur noch zu priifen und zu
entocheiden, ob und invieweit dic den Beteiligten erwachse-
nen und von ihnen in ihren Kostenberechnungen angesetzten
Kosten "ngch billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wah-
rung der Anspriiche und Rechte notwendig waren" (§ 9 Abs. 3
Satz 3 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10 Abs. 3
GebrlG i.V.m. § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG). DaB mit diecsen Vor-
schriften das Gesetz ein zweites Mal - zundchst “bei der
Kostenentscheidung und sodann bei der Kostenfesisetzung
(Kostenerstattung) - auf das "pillige Ermessen" abstellt,
kann entgegen den von der Rechtsbeschwerde geauBerten Zvici~

-,
"""‘%n
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feln nicht als ein Redaktionsversehen betrachtet werden.
Diese Art der Regelung fand sich vielmehr schon in dem

vor der jetzigen Fassung des Patentgesctzes und des Ge-
brauchsmustergesetzes vom 9. Mai 1961 geltenden Recht

(§§ 33 Abs. 2 Satz 1, 34 Abs. 5 Satz 1 PatG a.F., §§ 9

Abs. 3 Satgz 2, 10 Abs. 3 Satz 2 GebrMG a.F. einerseits,

-§§ 15, 20 DPAVO a.F. andererscits), und sie ist, wie sich
aus dem folgenden ergibt, auch fiir das jetzt geltende Recht
durchaus sinnvoll.

bb) Daf - dem Grunde nach - die Zuziechung eines Patent-
anwalts zur (entgeltlichen) Vertretung der Antragstellerin
im (erstinstanzlichen) Gebrauchsmuster-Lsschungsverfahren
vor dem Patentamt *nach billigem Ermessen" zur zweckent-
sprechenden Wahrung ihrer Anspriiche "notwendig" war, ist
im vorlicgenden/Kostenfestsetzungsverfdhren mit Recht von
keiner Scite begzweifelt worden. Es bleibt also, und zwar
wiederum "nach'billigem Ermessen"; nur die Hbhe der durch
die Zuziehung eines Patentanwalts der Antragstellerin
"notwendig" erwachsenen Kosten zu priifen.

cc) Bei dieser Priifung ist davon auszugehen, daB zu den
"nach billigem Ermessen notwendigen" Kosten der Zuzichung
cines Patentanwalts die von dem zugezogenen Patentanwalt
auf Grund des Anwaltsdienstvertrages mit dem erstattungs-
berechtigten Auftraggeber tatsichlich verlangte "Vergiitung"
(§ 675 i.Vv.m. §§ 611 £f BGB) jedenfalls insoweit gehort,
als der Auftraggeber eine solche Verglitung auch irgendeinem
anderen Patentanwalt zahlen miiBte. Die Frage, was fir eine
Vergiitung vom Erstattungsberechtigten irgendeinem Patent-
anwalt zu gzahlen und ihm deshalb vom Erstattungspflichti-
gen zu erstatten widre, wiirde sich von selbst bcantuorten,
venn es fiir dic Verglitung der Patentanwélte ebenso eine
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gesctzliche Regelung gdbe, wie es sie seit jeher - jetzt
-in der Bundesgcebiihrenordnung fiir Rechtsanwidlte vom
26. Juli 1957 - fir die Vergiitung der Rechtsanwdlte gibt.
Das ist jedoch nicht der Fall. Die Patentanwédlte berech-
nen ihre "Vergiitung" ihren inléndischen Auftraggebern
- gegeniiber nach der von der Deutschen Patentanwaltskammer
hcrausgegebenen "Gcbﬁhfenordnqu;fur Patentanwdlte" (fir -
den vorliegenden Pall einschlégig die "Ausgabe Januar |
' 1959"), Diese "Gebithrenordnung" ist kein Gesetz. Sie ist
entgegen der von der Rechtsbeschwerde in der Parallelsache
Ia ZB 234/63 vertretenen Auffassung aber auch keine - mangels
anderweitiger Vereinbarung fiir die Verglitung aus einem
Dienstvertrag maBgebliche - behdrdliche "Taze" im Sinne
des § 612 Abs. 2 BGB, und zwar schon deshaldb nicht, weil
die Herausgabe einer "Geblihrenordnung" nicht zu den im
Patentanwaltsgesetz vom 28. September 1933 geregelten Auf-
gaben der Patentanwaltskammer gehért. Welche Rechtsnatur
diese Gebithrenordnung fiir Patentanwdlte tatsédchlich hat,
kann hier uncrértert bleiben. Es kann auch unerdrtert blei-
ben, ob und gegebenenfalls aus welchem Rechtsgrunde sie,
wie pie es in Nr. 1 der "Allgemeinen Bestimmungen" bean-
sprucht, flir die in die Liste eingetragenen deutschen Patent-
anwidlte "verbindlich" sein konnte. Es kann insbesondere un-
erdrtert bleiben, ob die Patentanwdlte "Unternehmer" im
Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrinkungen vom
27. duli 1957 aind, ob die Gebllhrenordnung fiir Patentan-
wiilte daher als ein "BeschluB" im Sinne des § 1 oder als
cine "Empfehlung" im Sinne des § 38 Abs. 2 dieses Gesetzes
anzusehen wire, und welche rechtlichen Folgen sich daraus
fir die "Verbindlichkeit" dieser Geblhrenordnung ergeben
wiirden. Fiir die hier nach MaSgabe der §§ 33 Abs. 2 Satz 3,
§ 36q Abs. 1 Satz 2 PatG vorzunchmende Priifung der Erstat-
tungsfihigkeit der von dem zugezogenen Patentanwalt ver-
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langten Vergiutung ist zllein entscheidend, daBl die Patent-
anwdlte ihre Vergiitung tatsidchlich allgemein, scei es kraft
cusgdriicklicher oder stillschweigender. Vereinovarung mit
'ihrem Auftreggeber, sci es "Ublicher" Weise im Sinne des

§ €12 Abs. 2 BGB, sei es in Ausiibung eines Bestimmungs-
‘rechtes nach § 316 BGB, nach der Gebihrenordnung Iir Patent-
' anwdlte bemessen. iuch das Deutsche Patentamt und ihm fol-
gend das Bundespatentigericht haben seit dem grundlegenden
Beschluf des GroBen Senats beim Deutschen Patentamt vom

3. Mdrz 1953 (B1PMZ 1953, 81) in zahlreichen kostenrecht-
lichen Intscheidungen bei der Bemessung der einem Patentan-
- walt zustehenden Vergiitung auf die Bestimmuhgen der Gabith-
renordrung fiir Patentanwidlte zuriickgegriffen (neuerdings
z.B. B?atGerE 3, 129; 4, 105, 108; 5, 136), wie denn umnge-
‘kehrt die Patentanwaltskammer ihrerseits ersichtlich be--
strebt ist, die Bestimmungen dieser Gebiihrenordnung in
-ihrer jeweiligen Fassung nach den kostenrechtlichen Ent-
scheidungen des Patentamts, des Patentgerichts und anderer
Gerichte ausgurichten. Bei der hier vorgzunehmenden Priifung
ist daher davon auszugehen, daB der Beistand ¢ines Patent-
anwalts nur gegen die Zahlung einer nach der Gebiihrenord-
nung fiir Patentanwdlte bemessenen Vergiitung zu erlangen, die
- Zahlung einer solchen Verglitung also gruhdaétzlich "not-
vendig® im Sinne der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2
FatG ist. Dabei wird andererseits vorausgesetzt werden kion-
nen, daB gegen die Zahlung einer solchen Vergﬁtung sich auch
irgendein Patentanwalt zur Ubernahme ¢es Auftrags bereitfin-
den wiirde.

dd) Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daB eine
nach de:» Gebiihrenordnung fiir Patentanwdlte bemessene Ver-—
gutung schlechthin in jedem Fall ia der berechneten Hohe
erstattungsfihig ist. Ebenso wie in einem Gebilihrenstreit
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zwischen dem Patentanwalt und seinem Auftraggeber eine

vom Patentanwalt nach der Patentanwalts-Geblihrenordnung
bemessenc, als "iibliche Vergiitung® im Sinne des § 612

Abs. 2 BGB beanspruchte Vergiitung vom Gericht darauf ge-
prift werden konnte, ob diese "“iibliche Vergiitung" ctwa
"unangemessen" ist (vgl. BGH II ZR 101/61 vom 5.4.1962

- WH 1962, 675 - und Mohnen bei Staudinger Komm. zum BGB

11, Aufl. § 612 Rdn. 30), und wie eine vom Patentanwalt
gemiB § 316 BGB nach der Gebiilhrenordnung bemessene Vergli~
tung in Anwondung des § 315 BGB, wenn sie "nicht der Bil-
ligkeit entspricht", vom Gericht anders und insbesondere
niedriger bemesscn werden kbnnte, ebenso kinnte in einem
Kostenfestsetzungsverfahren eine nach der Patentanwalts-
Gebiihrenordnung bemessene Vergiitung in Anwendung der §§ 33
Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG, wenn sie '"nach
billigem Ermessen' in der berechneten Hhe nicht "notwendig®
ist, nur in einer geringeren Hbhe als erstattungsfihig an-
zuerkennen sein, und zwar eben gerade deshalb, weil auch
der erstattungsberechtigte Auftraggeber selbst sie seinem
Patentanwait, wenn sie "unangemessen" ist oder "nicht der
Billigkeit entspricht", nur in einer geringeren Hbhe zu
zahlen hitte. Biner solchen Nachprlifung der nach der Patent-
anwalts~-Gebiihrenordnung bemessenen Vergiitungen unter den |
‘Gesichtepunkten der "Angemessenheit" und der "Billigkeit"
sind jedoch gewisse Grenzen geéetzt. Bs entspricht dem Zweck
einer "@Gebiihren-Ordnung" und es liegt im wohlverstandenen
Interesae sowohl der Patentanwilte als auch ihrer Auftragge-
ber, wenn dic Gebilhrenordnung fiir Patentanwiilte weitgehend
bestrebt ist, als Verglitung fiir typische, immer wieder vor-
kommende Ceschidfte der Patentanwidlte nicht eine nach der

im Einzclfall erbrachten Leistung zu bemessende, sondern
eine dem Betrag nach fest bestimmte oder bestimmt berechen-
bare "“Gebiihr" vorzuschen (so z.B. die in den Abschnitten A
bis E jeweils mit einem festen Betrag genannten "Grundge-
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biihren", "Verfahrensgebilhren" und "Verhandlungsgebiihren"
oder die Verweisung in Abschnitt F auf die Gebiihren nach
der Rechtsanwalts-Gebilhrenordnung bei "Verfahren mit Fest~
setzung des Gegcnstandswertes"). Eine den fest bestimmten
oder bestimmt berechenbarcen Betrigen der Patentanwalts-
Gebiihrenordnung entsprechend verlangte Vergiitung wiirde
‘daher im einzelnen Falle nicht schon deshalb als "unange-
messen" oder "unbillig" beurteilt werden'kénnen, weil sie
in einem Mifverhdltnis zu der gerade in die¢sem Fall er-
brachten Leistung des Patentanwalts stehen wiirde (vgl.
auch BGH II.ZS aa0). Es wiirde vielmehr nur gepriift werden
kdnnen, ob ein in der Patentanwalté-Gebﬁhrenordnung vorge-—
schener fest bestimmter Betrag oder eine dort vorgesehene -
Art der Errechnung eines bestimmten Betrags fir die Vergii-
tung des Patentanwalts allgemein "unangemessen" oder "“un-
- billig" widre. In diese Richtung deutet bereits der erwidhnte
Beschluf3} des GroBlen Senats beim Deutschen Patentamt vom

3., Mdrz 1953 (B1PMZ 1953, 81), in dem es einerseits als

an sich der Nachpriifung durch das Patentamt zugiinglich
begeichnet worden ist, "wenn die Gebilhrenordnung z.B.
unter Ausnutgzung der besonderen Stellung der Patentanwalt-
schaft eine Gebilhrenberechnung oder Gebllhrensédtze vorse-
hen wilrde, die als sittenwidrig angeschen werden milBten und
daher auch von dem Mandanten, d.h. dem Kostenglidubiger
nicht gefordert werden konnten", in dem dann aber anderer-
seits gusgesprochen wvorden ist, daB die (in der damaligen
Passung der Patentanwalts-Gebiihrenordnung vorgesehenen)
"Mindeststdtze",~ und gwar eben deshalb, weil ingoweit von
einer Sittenwidrigkeit "keine Rcde sein' konne, - im
Kostenfestsctzungsverfahren nicht mehr auf ihre'"Angemes—
gsenheit" zu priifen seien. Eine solche allgemeine Priifung
auf "Unangemessenheit" oder "Unbilligkeit" liegt ferner

- gumindest stillschweigend ~ den Entscheidungen des
Patentamts und des Patentgerichts zugrunde, die es gebil-
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ligt haben, daB die Patentanwélte gemédB Abschnitt F-

- der Patentanwalts-Gebilhrenordnung in "Verfahren mit Fest-
sctzung des Gegenstandswerts" Gebilhren nach der Rechtsan-
walts-Gebilhrenordnung berechnen (vgl. z.B. B1PMZ 1960, 313/314;
BPatGer® 2, 106, 108). ~

ee) Der vorliegende Fall gibt keine Veranlassung, in
der Rechtsbeschwerdeinstanz die Frage ndher zu priifen oder
auch nur zu stellen, ob einzelne feste Geblihrensédtze oder
‘einzelne Berechnungsweisen der Patentanwalts-Gebiihrenordnung
allgemein "unangcmessen" oder "unbillig" im vorerwdhnten
Sinne sein konnten. Bei den in der Rechtsbeschwerdeinstanz
streitigen Gebiihren der Patentanwilte -der Antragstellerin
handelt es sich nicht um Geblihren, die nach einem in der
Patentanwalts-Geblihrenordnung vorgesehenen festen Bétrag
berechnet worden sind. Entgegen der Meinung der Rechtsbe--
gchwverde konnen dic Patentanwélte der Antragstellerin fir
deren Vertretung im erstinstanzlichen Verfahren vor der
Gebrauchsmugterabteilung des Patentamts aber auch weder nach
dem Vorilaut der Patentanvalts—-Gebiihrenoirdnung noch auf Grund
‘allgemeiner Erwdgungen -dem Betrag nach bestimmt berechen-
barc Geblihren nach der Réchisanwalts-Gebilhrenordnung be-
rechnen. Als ein "Verfag;en_g;jnggggggtzﬁhg~gg§‘Gegens§gggg:
yerts"?, in dem nach Abschnitt F der Patentanwalts-GBoblihren-
ordnung dem Patentanwalt die Gebilhren nach der Rechtsanwalts-
Gebiihrenordnung “zustehen" sollen, kann nach Wortlaut und
‘8inn dieser Bestimmung sowie nach der Praxis -des Patentamts
und des Patentgerichts, auf die sich diese Bestimmung er-
sichtlich bezieht, nur diejenige Instanz eines Verfahrens
angesehen werden, fiir die ein Gegenstandswvert festgesetzt
wird. Dafl das so sein muB, ‘folgt auch schon daraus, dag der
Gegenstandswert zum Beispiel bei den nur fiir eine bestimmte
Laufzeit geltenden gewerblichen Schutzrechten von Instanz zu
Instanz je nach der noch restlichen lLaufzeit verschieden
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hoch sein kann und daB, sclbst wenn er gleich hoch sein
sollte, sich das mit der filir die Gebilihrenberechnung er—
forderlichen Sicherheit doch erst aus einer entsprechen-
den Festsetzung ergecben wiirde. Da im vorliegenden Fall

ein Gegenstandswert filr das erstinstanzliche Verfahren

vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht festgesetzt worden
ist -« und ilibrigens nach der Rechtsprechung des Bundes-
patentgerichts (vgl. BPatGerE 3, 183) auch gar nicht hitte
festgesetzt werden konnen -, kann mithin Abschnitt F der
Patentanwalts-Gebilhrenordnung nicht als Grundlage fir das
Verlangen diencn, die Gebiihren der Patentanwdlte der An-
tragstellerin fiir die erste Instanz nach der Rechtsanwalts-
Geblihrenordnung zu berechnen. Entgegen der Meinung der
Rechtubeschwerde ergibt sich eine Berechtigung, wenigstens
im Kostenfestsctzungsverfahren fir die Vertretung durch
einen Patentamvalt dic Gebiihren der Rechtsanwalts-Gebithren-
ordnung anzusctzen, auch nicht daraus, daB der Erstattungs-
bercchtigte sich vor dem Patentamt statt durch einen Patent-
anwalt hdtte durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen kon-
nen. Der Erstattungsberechtigte darf im Kbstenfestsetzungs-
verfahren nur die Kosten ansetzen, die ihm tatgédchlich er-
wachsen sind; Kosten, die ihm bei einem anderen Vorgehen
hitten erwachsen kdnnen, darf er jedenfalls insoweit nicht
ansetzen, als ®ie hther gewesen widren.

f£f) Im vorliegenden FPall kann es daher nur darum gehen,
mit welchem Betrag die Gebiihren der Patentanwidlte der An-
tragostellerin fiir deren Vertretung im erstinstanzlichen Ver-
fahren vor der Gebrauchsmusterabteilung anzusetzen sind,
wenn von dem Sateg 3 in Abschnitt B IV der Petentanwalts-
Gebiihrenordnung ausgegangen wird, nach dem die dort an
sich mit einem Regelbetrag von je 300 DM angesetzten Gebith-
ren ("Verfahrensgebiihz" und "Verhandlungsgebiihr") “in
Schwierigen, umfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden
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Pillen ... erhoht werden" kinnen. Diesecr Satz 3 verlangt
'~ ebenso wie der #hnlich gefaB8te Satz 2 in Nr. 1 der
"Allgemeinen Bestimmungen" der Patentanwalts-Gebilthrenord-
nung - schon seincem Inhalte nach, wenn die "Schwierig-
keit", der "Umfang" und dic "wirtschaftliche Bedeutung"
der Sache sowic das MaB der danach gerochtfertigten 4
"Erhthung" der Geblihren beurteilt werden sollen, die Aus-
ibung cines "billigen Ermessens", sei es zundchst durch
den Patentanwalt selbst, der nach §§ 316, 315 Abs. 1 BGB
danach eine "erhBhte" Gebilihr verlangt, sei es durch das
Gericht, das im Geblihrenstreit 2zwischen dem Patentanwalt
und seinem Auftraggeber dieses Verlangen nach § 315 Abs. 3
BGB auf secine "Billigkcit® nachpriift, sei es schliefilich, -
wie schon in dem mehrfach erwdhnten BeschluB des Grofen
Senats des Deutschen Patentamts vom 3. Mdrz 1953 betont,
im Kostenfééﬁsetzungsverfahren bei der Priifung, ob und in-
wieweit eine solche "Erhbhung'" der Gebithren "nach billigem
Ermessen ... notwendig" ist (dhnlich BPatGerE %, 129, 1313
4, 105, 108/09). |

gg) In dem angefochtenen BeschluB hat das Bundespatent-
gericht einen MaBstab fiir die Bemesgung der "erhthten'
Gebiiht des Patentanwalts und damit eine Richtschnur fiir die
Ausiibung des "biliigen Ermesscns" bei dieser Bemessung da-
durch zu gewinnen versucht, dafl es von der im vorliegenden
Fgll einem Rechtsanwalt nach § 118 BRAGeb0 zustechenden Ge-
bithr ausgegangen igt, - die es nach dem im zweitinstanzli-
chen Verfahren vor dem Gebrauchsmupter-Beschwerdesenat
featgesctzten Gegenstandswert von 600 000 DM und unter An-—
wendung des § 118 Abs. 2 BRAGebO als 8/10-Gebilhr auf
1 937,60 DM crrechnet hat, - und da8 es diesc so errechnete
Gebiihr dann um ctwa 2/5 - auf 1 200 DM-gekilrzt hat, mit

~ T

der Begrilndung, daf8 bei hohen Gegenstandswerten die Gebiihren
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der Patcntanwdlte hinter denen der Rechtsanvidlte zurilck-
bléiben miiften, weil bel geringen Gegenstandswerten die
gerade auch dafiir geltenden Pauschalgebiihren der Patent-
anwalts—-Gebilhrenordnung hther scion als die nach dem
Gegenstandswert zu bercchnenden Gebiihren der Rechtsanwalts-
Geblihrenordnung.

Diesec Art des Vorgehens vermdg der beschlieflende Senat
nicht zu bi_lligen°

Zuniichst einmal steht die Begrindung, mit der im an- -
gefochtenen Beschlufl die Kiirzung der Patentanwalts-Gebiih-
ren-gégeniiber denen der Rechtsanviélte bei hohen Gegenstands-
werton gerechtfertigt worden ist, im Widerspruch zu andercn
- hier nicht nachzupriifenden - Entscheidungen desselben (5.)
Beschwerdesenats, in denen bei geringem Gegenstandswert die
Gebiihren eines Patentanwalts nur in Hohe der Gebilhren eincs
Rechtsanwalts ais cerstattungsfihig anerkannt worden sind
(BPatGexrE 3, 58; 5, 144; - anders z.B. der 25. Senat in -

" BPatGerE 4, 105; 109). Was sodann die Berechnung einer
Rechtoa@nvalts-Gebiihr nach § 118 BRAGebO anlangt, so hat die
Rechtgbeschwerdegegnerin nicht zu Unrecht das Bedenken vor-
' getragen, der Beschwerdesenat kdnnte als einen die Erhthung
des Zehntel-Satzes nach Abs. 2 rechtfertigenden Umstand
unguliissigerweise ein zweites Mal allein die im hohen Gegen-
standswert liegende und sich damit schon in der Héhe des
Gebiihrensatzes nach der Tabelle niederschlagende "Bedeutung
der Angclegenheit" bveriicksichtigt haben. SchlieSlich und

vor allem aber ist der vom Beschwerdesenat eingeschlagene
"Umveg" iber dic Rechtsanwalts-Geoblihrenordnung weder recht- .
lich richtig, weil diese auf cinem ganz anderen System
aufgebaut ist, noch ist er praktisch zweckméBig, weil er

gar nicht zu der ersichtlich angostrebten Eineﬁguﬂg des
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Spielraums filr die Ausiibung des billigen Ermessens filihren
kann. Die (wirtschaftliche) "Bedeutung" der Angelegcnheit,
der "Umfang" und dic "Schwicrigkeit" (der anwaltlichen
Patigkeit) sind in Abschnitt B IV der Patentanwalts-
Geblihrenordnung cbenso als Maflstidbe fiir die Erhbhung der
Gebithr genannt wie in § 118 Abs. 2 BRAGeb0 als MaBstibe

fir die Erhdohung oder Herabsetzung des Zehntel-Satzes.

Der Spielraum fir die Ausilibung deg billigen Ermessens bei
der Bevertung dieser Umsténde kann hier nicht anders und
insbesondcre nicht enger sein als dort. Der vom Beschverde-
senat cingeschlaegene Umweg Uber die Rechtsanwalts-Gebilhren—
ordnung filigt sogar dariiber hinaus noch cinen weiteren Spicl~
raum fiir die Ausilbung des billigen Ermessens zu, nidmlich
bei der Bemesscung des vom Beschwerdesenat flir erforderlich
crachtcten ébstrichs von den Rechtsanwalts-Gebithren.

hh) Die MaBstibe flir.die. Bemessung der "erhdhten"

Gebithr kinnen richtigerwveise nur aus der Patentanwalts-
Gebithrenordnung selbst entnommen werden. Wenn dort in Ab-
schnitt B IV gesagt ist, die zuvor genannten festen Gebiith-
ren kbnnten "in schwierigen, umfangrcichen oder wirtschaft-
.lichbbedeutenden Pdllen ... erhdht” werden, so kann das nur
bedeuten, daf der betreffende Fall hinsichtlich der Schwie-
rigkeit oder des Umfangs der Thtigkeit des Patentanwalts
oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache. aus der lasse
der "normalen" Fdlle, flir welche die guvor genannten festen
Gebilhren gedacht sind, hérvorragen muf. Ob das so ist und
'in welchem MaBe das so ist, muB8 durch Vergleich des betref-
fenden Palles mit der Masse der normalen Fdlle zunidchst
abgeschiitet werden. Alsdann ist, von den fiir die normalen
Fdlle gedachten festen Gebilhren ausgehend, das MaB der in
“dem betreffenden Fall gercchtfertigten ErhBhung der Gebiith-
ren abzuschitzen. Eine ins einzelne gehende Vergleichung
mit den nach der Rechtsanwalts-Gebithrenordnung in Betracht
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kommenden Geblihren dagegen ktnnte, wie der angefochtenec
BeschluB3 selbst zecigt, nicht zu ohne weiteres zu ilibernch-
menden Ergebnissen filihren, da dicse Gebilhrenordnung, wie
schon erwdhnt, gUf einem anderen System aufgebaut ist und
in ihren vom Gegenstandswert abhdngigen Gebiihrensidtzen
allenfalls dic sich im Gegenstandswert ausdriickende
"Bedecutung'"der Sache", nicht die sonstige "wirtschaft- |
liche Bedeutung® der Sache und crst recht nicht die
"Schwierigkeit" und den "Umfang" der Titigkeit des Anwalts
zur Geltung bringt. Da8 der 3. Senat des Bundespatentge-
richts in dem BeschluB vom 8. Januar 1963 (BPatGerE 3, 129),
zu dem der hier angefochtene BeschluB sich in Widerspruch
zu setzon glaubt, einem Patentanwalt schlechthin eine Ver-
giitung in dersclben Hohe hdtte zubilligen wollen, wie sie
ein Rechtsanwalt erhalten haben wiirde, vermag der beschlie-
Bende Senat dem BeschluB des 3. Senats nicht zu entnehmen.

Damit soll selbstverstﬁndiich nicht gesagt sein, daB
in jedem einzelnen Fall eingehcnde Erhebungen iiber -die in
der Masse dex. "normalen" Félle gegebene wirtschaftliche Be-
deutung der Sachen und dic dort erforderliche Tatigkedit
der Patentanwidlte angestellt werden miiBten. Die nach den
cinochligigen gesetzlichen Bestimmungen gebotene Ausiibung
des "billigen Ermessens" wird sich dabei vielmehr weitge- -
hend mit den aus der praktischen'Erfahrung gevonnenen all-
gemoinen Kenntnissen begniigen kdénnen. Sofern es bedenklich
crscheinen sollte, derartige Beurteilungen der allgemeinen
Verh#ltnisge und des damit zu vergleichenden eingclnen Falles
den "Kostcnbeamten" des Patentamts zu tiberlassen, die nach
" einer - hier nicht nachzupriifenden - Rechtsprechung des
Bundespatentgerichts flir dic Festsetzung der Kosten erster
- und zweiter - Instanz zustdndig sind (vgl. BPatGer® 1,
173; 3, 593 3, 185), konnte dem damit begegnet werden, daB
in Beachtung der Vorschrift des § 33 Abs. 2 Satz 4 PatG,
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nach der im Kostenfestsetzungsverfahren nur noch der
"Betrag" der zu crstattenden Kosten festgééetﬁt werden
soll, die Erstattungsfiihigkeit der Kosten eines Patent-
" anvalts bereits in der Kostenentscheidung selbst "in
groBen Ziigen" geregelt wiirde (vgl. BPatGerE 1, 94, 101).

c¢) Der angefochtene BeschluB8 war daher aufzuheben,
gsoweit die Verfahrensgebiihr und die Verhandiungsgebﬁhr
der Patentanuiilte der Antragstellerin im erstinstanzlichen
Lschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht
gu eincm hoheren Betrag als von je 1 200 DM als erstattungs- -
fahig anerkannt worden sind. Zugleich war nach § 10 Abs. 5
Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41x Abs. 1 PatG die Sache insoweit
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bun-~
despatentgericht zuriickzuverweisen. Das Bundespatentge- .
richt wird nunmchr die Efstattungafﬁhigkeit dieser Gebiih-
ren der Hohe nach anderweit nach billigem Ermessen und
unter Beachtung der oben zu hh) dargelegten Grundedtze
zu beurteilen haben. Ob sich dabei hohere Betrige ergeben
werden als in dem angefochtenen BeschluB anerkannt, ist
Sache der tatrichterlichen Wilrdigung, der das Rechtsbe-~
schwerdegericht nicht vorzugreifen hat. |

2. Aus den vorstehenden Ausftihrungen folgt zugleich,
daB die Umsatzsteuer, die die Patentanwiilte der Antrag-
stellerin auf die unter 1 ertrterten Gebiihren zu entrichten
haben, vom Kostenbeamten deas Patentamts und vom Beschwerde-
scnat des Patentgerichts mit Recht nicht als erstattungs-
féhig anerkannt worden ist. Denn da diese Geblihren, wie
unter 1 b) ee) dargelegt, nicht auf Grund der Rechtsanwalts-
Gebiihronordnung, sondern nur auf Grund der Patentanwalts-
Gebilihrenordnung bemessen werden kodnnen, sind sie keine
vgesetzlich bemessenen Gebiihren® im Sinne des § 10 des Um-
satzsteuergesetzea und des § 63 der Durchfiihrungsbestim-




- 24 -

mungen dazu (beide in der Fassung vom 1. September 1951),
80 dafl der Patentanwalt die darauf zu entrichtende Umsatz-
gsteuer nicht bei seinem Auftraggeber "gesondert anfordern®
darf (vgl. Plﬁékébaum/nalitzky, Komm. zum Umsatzsteuergesetsz
8., Aufl. Bd. II Textziffer 5485, und OFD Miinchen in |
Umsatzsteuer~Rundschau 1957 S. 76, sowie BPatGerE 3, 135;
4, 105, 109; 4, 139). Da mithin insoweit der Antragstel-
lerin Kosten gar nicht entstehen diirfen, kann sie solcho
auch nicht erstattet verlangen. Die Rechtsbeschwerde hat
die Absctzung der Umsatzsteuer ersichtlich auch nur fir
den Fall angegriffen, daBl die in Rede stehenden Gebiihren,
vie sie meint, nach der Rechtsanwalts-Gebiilhrenordnung zu
bemessen sein wilrden.

3, Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner dagegen,
dafl im angefochtenen BeschluB fir die Vertretung der An--
tragatellerin im Beschwerdeverfahren vor dem Gebrauchsmuster-
Beschwerdesenat nur die Kosten entweder eines Rechtsanwalts
oder eines Patentanwalts als erstattungsfiéhig anerkannt
worden sind.

a) Im angefochtenen BeschluB ist dazu folgendes ausge- -
fiihrt: Nach der stédndigen Rechtsprechung des friiheren
1. Beschwerdesenats dos Deutschen Patentamts seien im
Gebrauchsmuster~-Lischungsverfahren in der Regel nur die
Koaoten fir einen Vertreter, den Patentanwalt oder den
Rechtsanwalt, erstattungsfihig (B1PMZ 1957, 66). An die-
scr Rechtsprechung werde flir das Verfahren vor dem Bundecs-
patentgericht festgehalten. Wenn der Bundesgerichtshof im
zweiltinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren eine Doppelvertre-
tung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt zu-
meist als notwendig anerkenne (GRUR 1958, 30%), so beruhe
das auf den Besonderheiten des Verfahrens vor ihm. Hinge-
gen sei eine -~Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren
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croter Instanz vor dem Nichtigkeitssenat in der Regel
nicht als notwendig anzuerkennen (B1PMZ 1959, 171). Das
gleiche gelte fiir das Loschungsverfahren vor dem Lbschungs-
senat des Patentgerichts. Nach § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO
" geien dic Kosten mehrerer Anwdlte nur insoweit zu erstat-
ten, als sie dic Kosten eines Anwalts nicht ilbersteigen.
Diese Bestimmung wolle der Bundesgerichtshof (GRUR 1958,
305) zwar deswiegen nicht angewendet wissen, weil es sich
bei dem Patentanwalt und dem Rechtsanwalt um Vertreter un-
terschiedlicher Berufsausbildung handele. Zu priifen bleibe
aber, ob die Doppelvertretung "notwendig"” im Sinne des § 91
Abs. 1 ZP0 gcwescn sei. Die Notwendigkeit fiir eine Doppel-~
vertretung sei im Verfahrcen vor dem Patentgericht regel-
médBig zu verneinen. Es stehe jeder Partei frei, ob sie sich
vor dem Patentgericht durch einen Rechtsanwalt oder durch
einen Patentanwalt vertreten lassen wolle. Wdhle gie einen
Rechtsanwalt, so miisse sie diesen in den aufkommenden tech-
nischen Fragen soweit unterrichten, daB er die Vertretung
vollwertig auszuiiben in der Lage sei. Wédhle sie einen
Patentanwalt, so sei sie auch durch diesen regelmédBig voll-
vertig vertreten. Denn der Patentanwalt sei durch seine Aus-
bildung und Berufapraxis so geschult, daB er die auftreten~-
den patentrechtlichen Fragen beherrsche. Lediglich bei
Rechtsfragen, diec auflerhalb des gewerblichen Rechtéschutzes’
ligon, etwa bei schwierigen gesecllschaftsrechtlichen Fragen,
konne die Hingzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem Patent-
anwalt notwendig werden. Solche Ausnahmen seien in der vor-
licgenden Sache nicht gegeben.

Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG)
sei entgegen der Meinung der Antragstellerin nicht gege-
ben. Der Bundesgerichtshof entscheide als Gericht héchster
Ordnung iiber Berufungen immer als letzte Instanz. Das Pa-
tentgericht dagegen sei ein Gericht mittlorer Stufe, gegen
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deasen Entscheidungen in Ldschungssachen die Moglichkeit
der Rechtsbeschwerde bestehe. Beide Gerichte seien auch
unterschiedlich hesetzt. Der Bundesgerichtshof entscheide
in der Besetzung mit fiinf rechtskundigen Mitgliedern, der -
Léschungssenat des Patentgerichts mit einem rechtakundi-

. gen und zwei technischen Richtern. Angesichts dieser Ver-

schiedenheiten vierde das Verbot, Gleiches ungleich zu be-
handeln, nicht betroffen.

Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung konne auch
nicht daraus hergeléitet werden, dafl der Loschungssenat
des Patentgerichts mit Richtern unterschiedlicher Berufu-
ausbildung besetzt sei. Die Meinung der Antragstellerin,
nur der Rechtsanwalt sei dem juristischen Senatsmitglied
cin vdlwertiger Antipode, gehe fehl. Das Gericht stehe der
Partei nicht als Gegner gegeniiber, sondern iibe neutrale
Rechtsprechungsfunktionen aus.

b) Die gegen diese Ausfiihrungen gerichteten Riigen der
Rechtsbeschwerde kbnnen keinen Erfolg haben.

Wie der Beschwerdesenat richtig erkannt hat, kinnen
die Kosten fiir die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und
einen Patentanwalt vor dem Bundespatentgericht nur dann er-
stattungsfihig sein, wenn dic Vertrctung durch einen Rechts-
anwalt und eincn Patentanwalt "notwendig" war. Das folgt
nicht nur aus der gemdB § 410 Abs. 1 PatG gegebenenfalls
entsprechend anzuwendenden Vorschrift des § 971 Abs. 1 ZPO,
sondern auch schon aus der hier unmittelbar anzuwendenden °
Vorschrift des § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG. Ob einec solche
Doppelvertretung "notwendig" war, ist an sich in jedem
¥inzelfall unter Beriicksichtigung aller Umsténdc dieses
Falles zu priifen und hier fiir den vorliegenden Fall vom
Boschwerdesenat auch tats#dchlich gepriift worden. Wenn der
Beschwerdescnat dabei mit ndherer Begriindung zum Ausdruck
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gebracht hat, daf im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz

und im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren vor den Nich-

tigkeits- und Gebrauchsmuster-Senaten des Bundespatent-

gerichts eine Doppelvertretung "in der Regel" nicht als

notwendig anzuerkennen sei, so liegt darin nicht mehr als

“eine dem Tatrichter vorbehaltene allgemeine tatsichliche

Feststellung, daB diese Verfahren in der Regel so gestal-

tet sind, daB sich die Beteiligten darin sowohl durch

einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt -~ je

fiir sich allein - "vollwertig" vertreten lassen konnen. -
Daf3 das im einzelnen.Fall auch anders sein kann und dag

der cinzelne Fall darauf iiberprift werden muB, ob er an-

ders liegt, hat der Beschwerdesenat durchaus nicht verkannt.

Ein Rechtsirrtum ist in diesen Ausfiihrungen daher nicht zu

finden. Wenn im zweitinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren

vor den Bundesgerichtshof umgekehrt die Doppelvertretung

durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt in der

Regel als '"notwendig" anerkannt vorden ist (so z.B. neuer-

dings in BPatGerE 5, 230), so beruht das wiederum auf einer

im Tatséchlichen liegenden Wiirdigung der hier in der Regel
vorliegenden Umstéinde. Eine Verletzung des Gleichheits-

satzes kann in der unterschiedlichen Wiirdigung unterschied-

licher Umstédnde nicht liegen. Entgegen der Meinung der
Rechtsbeschwerde liegt eine Verletzung des Gleichheits- -
satzes auch nicht darin, daff dann, wenn der Streit um die
Rechtsbestédndigkeit eines Gebrauchsmusters nicht im Lo-
schungsverfahren, sondern im Verletzungsprozefl ausgetragen
wird, hier nach § 19 Abs. 5 GebrMG die Kosten sowohl eines
Rechtsanwalts als auch - bis zur HOhe einer vollen Rechts-
anwalts-Gebiihr - die eines Patentanwalts zu erstatten sind;
das beruht wiederum darauf, daB hier die tatsichlichen Um-
stédnde anders liegen, n#mlich insofern, gis sich die Par-
téien - jedenfalls bei den Kollegialgerichten — nach § 78 ZPO
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durch einen beim Prozeflgericht zugelassenen Rechtsanwalt
vertreten lassen miissen, von dem der Gesetzgeber fiir den
Regelfall nicht unterstellen kann, daB er seine Parteil

auch in den technischen Fragen voliwertig zu vertreten in
der Lage ist. DaB die Tatsache der Besetzung des Gebrauchs-
nuster-Beschwerdesenats mit rechtskundigen und fiechnischen
Mitgliedern - die iibrigens schon vor dem Sechsten Uberlei-
tungsgesctz vorgeschrieben war (vgl° § 4 Abs. 5 GebrMG a.F.) -
nicht dazu zwingt, stets auch die Doppelvertretung der Be-
teiligten durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt
als "notwendig" anzuerkennen, ist bereits im angefochtenen
BeschluB3 rechtlich bedenkenfrei dargelegt worden.

Dafl auch im vorliegenden Fall eine Doppelvertretung durch
einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nicht notwendig
war, ist eine im wesentlichen auf tatstichlichem Gebiet lie-
gende und daher in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur beschrinkt
nachpriifbare Feststellung. Dafiir, daB der Beschwerdesenat
bei seiner Feststellung wesentliche Umsténde des Falles
nicht beriicksichtigt h#dtte, besteht kein Anhalt.

¢) Die Rechtsbeschwerde muBte jedoch in einem hiermit
zusammenhéingenden Nebenpunkt Erfolg haben.

Der Beschwerdesenat hat es in den Griinden des ange-
fochtenen Beschlusses nicht gebilligt, daB der Kostenbeamte
der Gebrauchsmusterabteilung unter Absetzung der Kosten der
Patentanwidlte diejenigen der mitwirkenden Rechtsanwilte
mit der Begriindung fiir erstattungsféhig erklédrt hatte, der
Fall habe keine technischen Schwierigkeiten geboten. Diese
Beurteilung des Kostenbeamten wird nach Auffassung des Be-
schwerdesenats der Sachlage insofern nicht gerecht, als ge-
rade technisch nicht ganz einfache Pragen Gegenstand dcs
Loschungsverfahrens gewesen seien, zu denen patentrecht-




- 29 -

liche Problemec hinzutraten. Nach Meinung des Beschwecrde-
senats wilrde es deshalb dem Sachverhalt besser entspro-

- chen haben, wenn die Kosten der Rechtsanwdlte als nicht

- notwendig abgesetzt und diejenigen der Patentanwdlte,

die die Vertretung der Antragstellerin bis in dic zweite
.Instanz allein filhrten, mit der Begriindung zugesprochen
worden wdren, die in dem Loschungsverfahren aufgetrctenen
Rechtsfragen seien den Patentanwidlten durch ihre Berufs-
ausbildung und ~praxis so gelidufig gewesen, daBl ihre Ver-
tretungstdtigkeit in tats#ichlicher und rechtlicher Hin-

sicht als ausreichend erachtet werden miisse.

Auch diese Ausfiihrungen des Beschwerdesenats liegen im
wesentlichen auf tatsdchlichem Gebiet und sind daher hier
zugunsten der Rechtsbeschwerdefiihrerin als zutreffend zu
unterstellen. Als rechtsirrig zu beanstanden ist indes die
vom Beschwerdesenat daran angekniipfte SchluBbemerkung, daB
sich dadurch im Ergebnis nichts #ndere, weil die Kosten der
Rechtsanwdlte und der Patentanwdlte vorliegend fiir beide
gleich hoch seien. Anders als die in M ansissigen
Rechtsanwiilte haben nidmlich die in B@® ansiosigen Patent-
anwiilte filr die Vertrctung der Antragstellerin im Verfahren
vor dem Gebrauchsmﬁster-Beschwerdesenat auBer den "“Gebiihren"
auch Reisckosten berechnet. War aber — vom Standpunkt des
Beschwerdesenats aus - die Vertretung der Antragstellerin
zwar nicht durch die Patentanwdlte und die Rechtsanwidlte,
go doch jedenfalls eher durch die Patentanwélte als die
Rechtsanwdlte "notwendig", dann sind auch die Reisekosten
der Patentanwédlte "notwendig" gewesen und damit erstattungs-
fdhig. Der Grundsatz des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, daB die
lNehrkosten fiir die Vertretung durch einen beim Prozcfige-
richt zugclassenen, aber nicht am Ort des Prozeflgerichts
anséssigen Rechtsanwalt nicht zu erstatten sind, kann fir
dic Kosten der Vertretung durch einen Patentanwalt vor dem
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“Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht - wie
iibrigens auch fir die Kosten der "Vertretung" durch einen
Patentanwalt vor dem Bundesgerichtshof im Falle des § 42 1
PatG - nicht gelten. Dic Zustiéndigkeit des Patentamts und
des Patentgerichts fir den gesamten Geltungsbereich des
‘Patent- und des Gebrauchsmustergesetzes einerseits und

die Verteilung der Patentanwdlte auf diesen Bereich an-~
dererseits haben zur Folge, daB cs einem Beteiligten grund-
sitzlich frei stchen mufl, fiir seine Vertretung vor dicsen
Stellen einen Patentanwalt seines Vertrauens ohne Riicksicht
auf dessen Wohnsitz zu widhlen und dann auch dessen Reise-~
kosten erstattet 2zu verlangen, sofern die Reise als solche
notwendig war und die Geltendmachung der Reisekosten nicht
etwa aus einem anderen, in den besonderen Umstédnden des
Falles liegenden Grunde dem Gegner gegenilber als unbillig
im Sinne der §§ 35 Abs. 2 Satz 3, %*6q Abs. 1 Satz 2 PatG
anzusehen igt. Flir die Pidlle der "Mitwirkung" eines Patent-
anwalts ist iibrigens in §§ 51 Abs. 5 PatG, 19 Abs. 5 GebrMG
und in darauf veiweisenden anderen Vorschriften ausdriick-
lich bestimmt, daB dessen "notwendige Auslagen" zu erstat-
ten‘sind, zu denen nach herrschender Meinung in der Regel
auch scinc Reisekosten gehtren (vgl. Benkard, PatG 4. Aufl.
§ 51 Rdn. 24).

Der angefochtene Beschluff war daher - mit der Folge der
Zuriickverweisungz an das Bundespatentgericht - auch insoweit
aufzuheben, als dic Reisekosten der Patentanwidlte der An-—
tragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht als erstattungs-
T8hig anerkannt worden sind.

4, Nach alledem war zu beschlieflen wie geschehen.
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Da der angefochtene BeschluB in der Sache selbst
teilweisc aufzuheben war, muBte er auch im Kostenpunkt
aufgehoben werden.

Sofern das Bundespatentgericht bei der erneuten Ver-
handlung der Sache zu dem Ergebnis gelangt, daB die An-
tragstellerin einen hbheren Betrag erstattet verlangen
kann als bisher festgesetzt, wird es zugleich zu priifen
haben, ob die Antragstellerin im Hinblick auf die am
30. Juli 1963 erfolgte Abtretung ihrer Erstattungsan-
spriiche die Zahlung des Mehrbetrags noch an sich selbst
verlangen kann. Soweit der 2u erstattende Betrag bereits
zugunsten der Antragstellerin selbst festgesetzt ist,
mu8te es dabei sein Bewenden haben.

Die Entscheidung iiber die Kosten des Rechtsbeschwerde-
verfahrens war dem Bundespatentgericht zu iibertragen, da es
billigem Ermessen entspricht, sie unter Beriicksichtigung
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 PatG).

Nastelski Bock L8scher
Spengler Schneider
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