Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

GebrMG § 9 Abs. 3 Satz 2; PatG §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36 q,
LO Abs., 2

Es bestehen keine Bedenken dagegen, daB im Kostenfest-
setzungsverfahren fiir die Mitwirkung eines Erlaubnisschein-
inhabers in einem Gebrauchsmuster-L8schungsverfahren vor
dem Deutschen Patentamt 8/10 der SHtze nach der Gebithren-
ordnung fiir Patentanwédlte als erstattungsfdhig zugrunde
gelegt wurden.

BGH, Beschl. v. 27. Juni 1972 - X ZB 11/71 - Bundespatentgericht
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X 7B 11/71 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

des Herrn Heinz s ¢ h (D , SN,
Scho@llllstrate @D,

Antragsgegners und
Rechtsbeschwerdefiihrers,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. IS -
gegen

die Firma Hans G (IS , XEB-:-00, rGD-VEllD-
StraBe W,

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdegegnerin



Matthias Prinz

Rechtsanwalt
4

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 27. Juni 1972 unter Mitwir-
kung des Senatsprésidenten Dr. Spreng und der Bundes-
richter Triistedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde des Antragsgegners
gegen den BeschluB des 5. Senats (Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenats) des Bundespatent-
gerichts vom 20, Januar 1971 wird auf seine
Kosten zuriickgewiesen,

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde betridgt 84,40 DM.

Griinde

I. Der Antragsgegner war Inhaber des einen StraBSen-
leitpfosten betreffenden deutschen Gebrauchsmusters
S WD WP. Dieses wurde in einem von der Antragstellerin
eingeleiteten L8schungsverfahren durch BeschluB3 der
Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts vom
20, September 1967 teilweise geldscht, wobei die Kosten
des Verfahrens zu 2/3 der Antragstellerin und zu 1/3 dem
Antragsgegner auferlegt wurden. Die hiergegen eingelegte
Beschwerde der Antragstellerin blieb erfolglos.

In dem anschlieBenden Kostenfestsetzungsverfahren
ist zwischen den Parteien unter anderem dariiber Streit

JLaw — Gesetze und Urteile
Kostenlos (mobile AQQ)

W Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fir Android JLaw — flr i0OS

www.prinz.law

1 Yony SIOMUIE]

ElIS]

yoeU YUBQUIIB(] S[e PUIS SUun[uwiwess[1211) Iap
C (

3B oyin Pes8 §§

AL VRE:


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

entstanden, in welchem Umfang die von dem Verfahrens-
bevollmichtigten des Antragsgegners fiir das erstinstanz-
liche Léschungsverfahren in Rechnung gestellten "Gebiih-
ren" erstattungsfdhig sind. Der Antragsgegner hatte mit
seiner Vertretung im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren
einen Patent- und Zivilingenieur beauftragt, der Erlaub-
nisscheininhaber im Sinne des § 177 Patentanwaltsordnung
(PatAnwQO) ist. Dieser hatte neben anderen Betrigen, die
nicht mehr in Streit stehen, eine "Gebiihr fiir die Ver-
tretung des Gebrauchsmusterinhabers" in Hdhe von 600 DM
berechnet. Sowohl der Kostenbeamte des Deutschen Patent-
amts als auch der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des
Bundespatentgerichts haben eine Vertretungsgebiihr in
dieser Hohe fiir einen Erlaubnisscheininhaber als iber-
setzt angesehen und lediglich einen Betrag in H6he von
480 DM 8/10 der entsprechenden Gebiihr eines Patentanwalts
gemidB der Gebiihrenordnung fiir Patentanwédlte aus dem
Jahre 1967) nebst 5,5 % Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
als angemessen und erstattungsféhig anerkannt. Das Bun-
despatentgericht hat demgemdf unter Beriicksichtigung von
weiteren den Parteien entstandenen notwendigen Verfahrens-
kosten die vom Antragsgegner an die Antragstellerin zu
erstattenden Kosten durch BeschluB vom 20. Januar 1971
auf insgesamt 571,27 DM festgesetzt.

Mit seiner gegen diesen Beschlu3 eingelegten Rechts-
beschwerde erstrebt der Antragsgegner weiterhin, das
bei der Kostenfestsetzung die von seinem Verfahrensbe-
vollmdchtigten berechnete "Geblihr" ungekiirzt in der der
Geblihrenordnung fiir Patentanwidlte entsprechenden Hohe
von 600,~ DM beriicksichtigt wird, und daB8 dementsprechend
im Endergebnis der der Antragstellerin vom Antragsgegner




zu erstattende Betrag um 80,- DM zuziiglich 5,5 % Um-
satzsteuer (Mehrwertsteuer) herabgesetzt wird.

II. Die gemdB § 10 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 41 p
Abs. 2 PatG zugelassene Rechtsbeschwerde ist in der
Sache nicht begriindet.

1. Im Rahmen des § 9 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i.V.m.
§ 33 Abs. 2 Satz 3 PatG sind die Kosten fiir einen mit
der Vertretung des Gebrauchsmusterinhabers in einem
Léschungsverfahren beauftragten Erlaubnisscheininhaber
grundsétzlich als erstattungsfdhig anzusehen. Davon
geht auch das Bundespatentgericht aus, es verneint je-
doch die Erstattungsfihigkeit der geltend gemachten
Vertretungsgebiihr in einem 480 DM iibersteigenden Umfang
deswegen, weil seiner Ansicht nach auch im Innenverh&lt-
nis gegeniiber dem Antragsgegner kein hdherer Gebilihren-
anspruch seines Verfahrensbevollméichtigten entstanden
ist.

Wegen der Hthe der dem Verfahrensbevollmichtigten
des Antragsgegners zustehenden Vergiitung war mangels
einer Honorarvereinbarung oder amtlichen Taxe gemiB
§ 612 BGB zunichst nach der iiblichen Vergiitung zu fra-
gen. Das Deutsche Patentamt (B1PMZ 54, 440; 55, 149)
und das Bundespatentgericht (BPatGerE 5, 228; 10, 194;
12, 45) haben das Bestehen einer iblichen Vergiitung fiir
die Vertretungstatigkeit von Erlaubnisscheininhabern
bisher in stdndiger Spruchpraxis verneint. Davon geht
auch der angefochtene BeschluB aus und verweist inso-
weit auf seine frilhere Entscheidung vom 17. Juli 1968
(BPatGerE 10, 194, 196/197). Dort ist auf der Grundlage
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von Auskiinften des Verbandes vertretungsberechtigter
Patentingenieure und Patentassessoren e.V. und einer
ausgewdhlten Anzahl von Patentingenieuren festgestellt
worden, daB nur ein Teil dieses Personenkreises seine
Verglitung nach den Richtlinien des Verbandes vertre-
tungsberechtigter Patentingenieure, ein anderer Teil
hingegen nach der Gebiilhrenordnung fiir Patentanwélte
berechnete, wobei die Geblihrensédtze teils in vermin-
derter und teils in voller Hohe in Anspruch genommen
wurden. Danach bestehen keine Bedenken gegen den Aus-
gangspunkt des Bundespatentgerichts, daB es eine
"{ibliche Verglitung" fiir die Vertretungstatigkeit von
Erlaubnisscheininhabern jedenfalls zur Zeit des vor-
liegend zu beurteilenden erstinstanzlichen LOschungs-
verfahrens nicht gab.

2. Folgerichtig ermittelt das Bundespatentgericht
in seinen weiteren Ausfilhrungen die Hthe des dem Be-
vollmachtigten des Antragsgegners zustehenden Entgelts
unter Beriicksichtigung der §§ 315, 316 BGB. Es verkennt
nicht, daB8 dem Verfahrensbevollmdchtigten des Antrags-
gegners gemdB diesen Vorschriften und unter den vor-
stehend erdrterten Voraussetzungen das Recht zustang,
die HOhe der Verglitung seinerseits nach billigem Ermes-
sen zu bestimmen (§ 315 Abs. 1 BGB), und daB er dieses
Recht dadurch ausgelibt hat, daB er in seiner an den
Antragsgegner gerichteten Kostenrechnung vom 8. April
1969 eine "Vertretungsgebithr" in H6he von 600 DM berech-
net hat. Das Bundespatentgericht hialt die getroffene
Bestimmung der Vergiitung jedoch gem#B § 315 Abs. 3 BGB
fir unverbindlich., Es fiihrt hierzu im wesentlichen aus:
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Als Bemessungsgrundlage fir die Vergilitung von Er-
laubnisscheininhabern konne die Gebiihrenordnung fiir Pa-
tentanwédlte herangezogen werden, deren Anwendung fiir
die Verglitung der vergleichbaren Tdtigkeit von Patent-
anwdlten seit langem iiblich und allgemein anerkannt sei.
Die Heranziehung der Gebilihrenanordnung flir Patentanwélte
kdnne Jjedoch nicht ohne Riicksicht darauf erfolgen, wel-
che Leistungen und Dienste von einem Patentingenieur
durchschnittlich (und nicht im Einzelfall) im Verh#lt-
nis zu den Leistungen und Diensten eines Patentanwalts
erbracht werden. Patentingenieure unterschieden sich
von Patentanwdlten in ihrem Werdegang derart, daB ihre
durchschnittlichen Leistungen die Leistungen der Patent-
anwdlte in ihrem Wert nicht voll erreichten. Es erscheine
daher - von Ausnahmefdllen abgesehen - jedenfalls in
Gebrauchsmusterldschungsverfahren unangemessen, wenn
ein Erlaubnisscheininhaber fiir seine Vertretungstéatig-
keit eine gleiche Geblihr wie ein Patentanwalt erhalte.
Als angemessene erstatungsfidhige Verglitung fiir Patent-
ingenieure, soweit sie Leistungen erbringen, fiir die
nach der Gebiihrenordnung filir Patentanwdlte Pauschalsidtze
vorgesehen seien, erschienen im allgemeinen jeweils
etwa 8/10 der Sitze nach dieser Gebiihrenordnung gerecht-
fertigt. Dabei sei beriicksichtigt, das Patentingenieure,
obwohl sie durchschnittlich niedrigere Leistungen als
Patentanwédlte erbrdchten, doch auch in schwierigen Ver-
fahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatent-
gericht tadtig werden kénnten und der fiir das einzelne
Verfahren erforderliche zeitliche und sachliche Aufwand
in gleicher Hohe wie bei einem Patentanwalt zu veran-
schlagen sei. DemgemdB kdnne auch im vorliegenden Fall
fiilr die Vertretungstdtigkeit des Verfahrensbevollmich-



tigten des Antragsgegners nicht die volle Gebihr

eines Patentanwalts in Hohe von 600 DM (nach der Pa-
tentanwaltsgebiihrenordnung aus dem Jahr 1967) sondern
lediglich der um 2/10 gekiirzte Betrag von 480 DM zuge-
billigt werden.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde sind nicht begriindet.

a) Es trifft nicht die Begriindung des angefochte-
nen Beschlusses, wenn die Rechtsbeschwerde ausfiihrt,
die durch die Hinzuziehung eines Erlaubnisscheininha-
bers entstandenen Kosten miiBten in gleichem Umfang er-
stattungsfdhig sein wie die Kosten fiir einen Patentan-
walt. Im vorliegenden Fall ist das Bundespatentgericht
unter Anwendung von § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB zu dem Er-~
gebnis gekommen, dafl dem Antragsgegner im Innenverhélt-
nis zu seinem Verfahrensbevollmichtigten geringere Kosten
entstanden sind als ihm bei Beauftragung eines Patentan-
walts entstanden wiren. Unter dieser Voraussetzung stellt
sich nicht mehr die weitere Frage, in welchem Umfang
die Kosten erstattﬁngsféhig wdren, wenn im Innenverh&lt-
nis ein gleicher Vergilitungsanspruch wie bei der Beauf-
tragung eines Patentanwalts entstanden wére.

b) Es ist aus Rechtsgriinden auch nicht zu beanstan-
den, daB das Bundespatentgericht als Bemessungsgrund-
lage fiir die Vergiitung von Erlaubnisscheininhabern die
Gebiihrenordnung flir Patentanwdlte herangezogen hat,
deren Anwendung fiir die Vergiitung von Patentanwdlten es
als iiblich und ersichtlich auch als angemessen ansieht.



Bei der Berlicksichtigung der Gebiihrenordnung fiir
Patentanwdlte bleiben die Besonderheiten des Einzelfal-
les weitgehend unberiicksichtigt. Dort sind im allgemei-
nen Pauschalgebiihren vorgesehen, die in schwierigen
oder besonders bedeutsamen Fdllen erhtht werden knnen.
Das System der - nicht auf die Schwierigkeit und Auf-
wendigkeit des Einzelfalls sondern auf durchschnittliche
Verhdltnisse abgestellten - Pauschalgebiihren liegt in
abgewandelter Form auch den gesetzlichen Kosten- und Ge-
blihrenordnungen, wie z. B. der Bundesrechtsanwaltsgebiih-
renordnung zu Grunde. Wie sich aus den in der zitierten
frilheren Entscheidung des Bundespatentgerichts
(BPatGerE 10, 194, 196/197) wiedergegebenen Ermittlungs-
ergebnissen entnehmen 148t, gehen auch die Erlaubnis-
scheininhaber inzwischen allgemein von einer pauscha-
lierten Gebiihrenberechnung aus und unterscheiden sich
lediglich in der jeweiligen Bemessungsgrundlage (Gebiihren-
richtlinien fiir Patentingenieure oder Patentanwaltsgebiih-
renordnung mit oder ohne Abschlag). Ein pauschaliertes
Geblihrensystem ist daher im gesamten Bereich der Rechts-
pflege und insbesondere in den Verfahren vor dem Deut-
chen Patentamt und Bundespatentgericht {iblich und wird
als angemessen angesehen. Eine Bemessung nach Schwierig-
keit und Aufwand fiir die einzelne Sache widre nicht prak-
tikabel (vgl. hierzu Kirchner, Mitt. 68, 221 ff).

c¢) Entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertrete-
nen Ansicht kann aus der Anerkennung der Geblihrenordnung
fir Patentanwédlte fiir die Verglitung der letzteren noch
nicht hergeleitet werden, daB sie unterschiedslos auch
auf die Tétigkeit der Erlaubnisscheininhaber angewendet
werden miiBte. Mag auch etwa in dem von der Rechtsbe-



schwerde erwdhnten Bereich der Wirtschafts- und Steuer-
beratung eine einheitliche Geblihrenordnung bestehen und
einheitlich praktiziert werden, so kann dies doch nicht
als allgemeiner Grundsatz auf den Bereich der Rechts-
pflege libertragen werden. Hier wird als AusfluB eines
abweichenden Prinzips kraft Gesetzes (Art. IX §§ 1, 2
Kostendnderungsgesetz) im Verhdltnis zwischen Rechtsan-
wdlten und Rechtsbeisténden differenziert, obwohl letz-
tere vor den Amtsgerichten in weitem Umfang entsprechen-
de Aufgaben wie Rechtsanwdlte wahrnehmen kénnen. Derar-
tige Unterscheidungen beruhen ersichtlich darauf, daB
eine durch Ausbildung und Priifung belegte berufliche
Qualifikation besser honoriert wird.

d) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde
weiter gegen die Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts,
mit denen dieses eine Differenzierung der billigen und
angemessenen durchschnittlichen Vergiitung eines Erlaub-
nisscheininhabers gegeniiber derjenigen eines Patentan-
walts begrindet.

Das Bundespatentgericht weist vor allem auf die
unterschiedlichen Voraussetzungen fiir die Zulassung als
Patentanwalt einerseits und die Erteilung eines Erlaub-
nisscheins andererseits hin. Flir die Zulassung als Pa-
tentanwalt miissen nach MaBgabe der §§ 5 ff Patentan-
waltsordnung, die im wesentlichen den zuvor mafBgeblich
gewesenen Vorschriften des Patentanwaltsgesetzes aus
dem Jahre 1933 (§ 2 ff) entsprechen, folgende fachliche
Voraussetzungen erfiillt sein:
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1. ein mit einer erfolgreichen Priifung abge-
schlossenes technisches oder naturwissen-
schaftliches Hochschulstudium

sowie Nachweis der fiir den Beruf eines Patent-
anwalts erforderlichen praktischen technischen
Erfahrung, die in der Regel durch die erfolg-
reiche Ableistung einjdhriger praktischer
technischer Tdtigkeit erworben werden mufl

(§ 6 Abs. 1 PatAnwO),

2. eine dreijdhrige erfolgreiche Ausbildung auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
(§ 7 PatAnwO),

3. Nachweis der fiir den Beruf eines Patentan-
walts erforderlichen Rechtskenntnisse durch
eine schriftliche und miindliche Priifung
(§ 8 PatAnwO).

Demgegeniiber geniigte es filir die Erteilung eines Erlaub-
nisscheins bereits, wenn der Bewerber die zu 1. genann-
ten Voraussetzungen erfiillte (§ 9 Abs. 1 des Zweiten Ge-
setzes zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli
1949 - WiGBl 1949 S. 179). Es geniigte nach dieser Vor-
schrift aber auch, wenn der Bewerber eine abgeschlossene
Ausbildung auf einer héheren technischen Lehranstalt und

zus#éitzlich eine dreijédhrige erfolgreiche praktische Tatig-

keit (nicht: Ausbildung) auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes nachwies. Eine Priifung iliber die erforder-
lichen Rechtskenntnisse wurde in keinem Falle verlangt.

Angesichts dieser erheblichen Unterschiede in der
fachlichen Qualifikation begegnet es keinen Bedenken,
wenn das Bundespatentgericht die berufliche Tatigkeit
eines Erlaubnisscheininhabers anders bewertet als dieje-
nige eines Patentanwalts und dementsprechend bei der
Berechnung der Verglitung differenziert. '
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e) Es ist nicht ersichtlich, weshalb die unter-
schiedliche Bewertung der Tdtigkeit von Patentanwdlten
und Erlaubnisscheininhabern gegen die Art. 2 und 12 GG
verstollen sollte, wie die Rechtsbeschwerde - ohne nihe-
re Begriindung - geltend macht. Zu Unrecht riigt die
Rechtsbeschwerde ferner einen Verstofl gegen Art. 3 GG.
Diese Vorschrift verbietet lediglich die ungleiche Be-
handlung gleicher Sachverhalte; hier sind jedoch, wie
oben dargelegt, ungleiche Sachverhalte miteinander zu
vergleichen, die eine unterschiedliche Behandlung recht-
fertigen.

f) Wenn das Bundespatentgericht im Ergebnis fiir
die Vergiitung eines Erlaubnisscheininhabers in der Re-
gel einen Betrag in Hohe von 8/10 der entsprechenden
Geblihren eines Patentanwalts filir angemessen hdlt, so
ist dies aus Rechtsgriinden nicht zu beanstanden. Ob ge-
rade eine Verglitung in Hshe von 8/10 einen gerechten
Ausgleich fiir die Tdtigkeit eines Erlaubnisscheininha-
bers darstellt und somit angemessen ist, ist das Ergeb-
nis einer letztlich nur dem Tatrichter zustehenden Abwé-
gung aller Umsténde.

3. Da sich die Rechtsbeschwerde nach alledem als
unbegriindete erweist, war sie mit der Kostenfolge aus
§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5
Satz 2 GebrMG zuriickzuweisen.
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Der von der Rechtsbeschwerde angeregten miindli-
chen Verhandlung bedurfte es bei der gegebenen Sach-
und Rechtslage nicht.

Spreng Triistedt Ballhaus

Bruchhausen Ochmann
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