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Kapitel 1 � Einführung

A. � Patentanwalt –​ Organ der Rechtspflege und Unternehmer

Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der patentanwaltlichen Vergütung muss die Stellung 
des Patentanwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege sein, wie sie für den Bereich der ihm 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben in § 1 der Patentanwaltsordnung (PatAnwO) verankert ist.

Der Patentanwalt ist damit unmittelbarer Bestandteil des rechtsstaatlichen Gefüges im engeren 
Sinne. In seiner Garantenfunktion, dem Bürger als freier und unabhängiger Berater und Vertreter 
in Rechtsdingen des Bereiches des Geistigen Eigentums zur Seite zu stehen, muss der Patentanwalt 
daher als rechtsstaatliche Ressource gelten, auf die jedermann Zugriff haben muss.

Der Anspruch der Allgemeinheit auf Zugang zur »Ressource Patentanwalt« zeigt sich in der Mög-
lichkeit der gesetzlichen Beiordnung eines Patentanwalts für mittellose Antragsteller nach § 43 
PatAnwO. Ebenso zeigt er sich auf standesrechtlicher Ebene –​ für die unternehmerische Seite des 
Patentanwalts sogar noch maßgebender –​ in den berufsrechtlichen Regeln zur Mandatsannahme. 
In den engen Schranken des § 40 PatAnwO muss der Patentanwalt, der einen Auftrag nicht an-
nehmen will, die Ablehnung unverzüglich erklären. Andernfalls hat er den Schaden zu ersetzen, der 
aus einer schuldhaften Verzögerung einer Ablehnung entsteht. Die Grundsätze der Vertragsfreiheit 
erfahren so vor allem vor dem Hintergrund der oftmals fristgebundenen Rahmenbedingungen für 
eine effektive Rechtverfolgung besondere Einschränkungen. Wenngleich § 40 PatAnwO keinen 
Kontrahierungszwang im eigentlichen Sinne manifestiert, führt die Norm in gewissem Maße doch 
zumindest faktisch zu einem solchen.

Dessen ungeachtet ist der Patentanwalt an betriebswirtschaftliche Grundregeln gebunden. Über-
lebensfähig wird er nur dann sein, wenn er rentabel wirtschaftet. Mehr noch, die Rentabilität wird 
zum Bestandsgaranten der Funktionsfähigkeit des Patentanwalts, denn bei den bestehenden hohen 
rechtlichen und ethischen Anforderungen bedarf die persönliche Unabhängigkeit des Patentanwalts 
einer korrespondierenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit.

Das sich aus der Überschneidung von kaufmännisch-​erwerbswirtschaftlichen Interessen des Patent-
anwalts und dem Anspruch der Allgemeinheit auf seine Verfügbarkeit –​ im Sinne einer unabhän-
gigen funktionsfähigen Verfügbarkeit –​ ergebende Spannungsverhältnis zählt zu den besonderen 
Herausforderungen eines beruflichen Leitbildes, das von Unternehmertum genauso geprägt sein 
muss, wie von gesellschaftlicher Verantwortung.1

Die Diskussion um die patentanwaltliche Vergütung hat bei Verengung des Marktes durch wach-
sende Zulassungszahlen von Berufseinsteigern, aber auch durch die europarechtlich bedingte Lo-
ckerung standesrechtlicher Rahmenbedingungen, die mehr und mehr eine aktive werbliche Ver-
marktung der eigenen Preisangebote ermöglicht, in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen.

Dabei sollte indes stets im Bewusstsein bleiben, dass das patentanwaltliche Einkommen nicht zum 
bloßen Auskommen degradiert werden darf. In einer an Leistung orientierten Gesellschaft, in der 
Wissen, Bildung und Qualifikation tragende Maßstäbe der persönlichen Einnahmen im Wettbe-
werb mit anderen sind, muss es selbstverständlich sein, dass ein Berufsstand für dessen Zugangs-
gewährung regelmäßig eine mehr als zehnjährige Ausbildung Voraussetzung ist, eine über dem 
Durchschnitt liegende Vergütung beanspruchen kann.

Was im Einzelfall an Gebühren adäquat erscheint, bestimmt der Markt und überprüft im Streit-
fall das Gericht meist unter gutachterlicher Hinzuziehung der Expertise der Patentanwaltskammer.

1	 Zur vergleichbaren Situation bei Rechtsanwälten: BVerfG 1 BvR 79/​85, WKRS 1992, 12476.
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Gefordert ist dabei die Patentanwaltschaft in ihrer Gesamtheit, als Korrektiv einer Diskontierung 
des Marktes entgegenzuwirken. Gebraucht wird ein stabiler preisstarker Markt, der ohne die wett-
bewerbslimitierende Wirkung einer gesetzlichen Gebührenordnung aus sich heraus die Gewähr 
einer adäquaten Vergütung für eine Tätigkeit liefert, die für Innovation und Fortschritt essentiell ist 
und in ihrer Güte ein wesentlicher Baustein der Leistungsfähigkeit unseres Landes ist.

Dabei fällt auf, dass eine öffentliche Auseinandersetzung um die Frage der patentanwaltlichen Ver-
gütung eher selten anzutreffen ist. Gestritten wird um patentanwaltliche Honorare zwischen Man-
dant und Patentanwalt noch seltener.2

Für den Patentanwalt prägend ist seine starke Bindung an den Auftraggeber. Der Patentanwalt 
hat –​ so sagt man –​ Mandanten statt Mandate; seine Beziehungen zum Auftraggeber werden schon 
wegen der Langlebigkeit gewerblicher Schutzrechte oftmals über Jahre hinweg vertieft und gefestigt. 
Eine gefühlt geringere Quote an Zahlungsausfällen als beispielsweise im Bereich der Rechtsan-
waltschaft und eine bessere Einschätzung der Zahlungsmoral der eigenen Mandantschaft spiegeln 
sich in einer weitaus großzügigeren Handhabung von Kostenauslagen für den Mandanten, die das 
OLG Düsseldorf3 als »selbstverständlich« bezeichnet, und in einem weitgehenden Verzicht auf Vor-
schüsse wider.4

Etwas stärker problembehaftet als der Vergütungsanspruch des Patentanwalts im Innenverhältnis ist 
die Erstattungsfähigkeit patentanwaltlicher Kosten durch den unterlegenen Gegner. Insbesondere 
der Umstand, dass in Streitigkeiten um Geistiges Eigentum –​ in für das deutsche Prozessrecht eher 
untypischer Weise –​ doppelte Rechtsberaterkosten oft de lege lata erstattbar sind, führt bisweilen 
zu recht hitzigen Debatten.

Hier wird es Aufgabe der Patentanwaltschaft sein, daran mitzuarbeiten, dass die Streitkultur Kultur 
bleibt –​ und dies auch in kostentechnischer Hinsicht. Augenmaß walten zu lassen, kann hier aber 
keinesfalls bedeuten, unter Wert zu arbeiten. Angemessene Gebühren müssen im streitigen Bereich 
erstattbar bleiben, da andernfalls der Mandant über Gebühr belastet würde, obwohl er lediglich 
seine (immaterialgüterrechtlichen) Schutzpositionen gewahrt hat.

Möglich erscheint, dass sich die Patentanwaltschaft in nicht allzu ferner Zukunft die Frage nach 
dem Umgang mit dem die eigene Vergütung immer stärker dominierenden Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVG) wird stellen müssen. Hier sei sie gewarnt:

Die Anwendung der rechtsanwaltlichen Gebührenvorschriften im Bereich der Streitkostenerstat-
tung mag vertretbar erscheinen, da sie in diesem Rahmen die Abschätzung von Kostenrisiken er-
leichtert und deshalb eine erhöhte Rechtssicherheit für alle Beteiligten bietet. Dass eine zunehmende 
Beeinflussung der weitgehend freien Vergütungsfindung des Patentanwalts durch die Kodifizierung 
aus dem Bereich einer insofern gebundenen Berufsgruppe der Rechtsanwaltschaft dienlich wäre, 
erscheint hingegen unwahrscheinlich. Zu bedenken ist hier außerdem, dass der in Deutschland 
bestehende Vergütungskodex der Rechtsanwaltschaft bereits seit Jahren bei den auf Liberalismus 
drängenden supranationalen Institutionen der Europäischen Union Misstrauen begegnet und dort 

2	 Die deutlich höhere Spruchpraxis der Gerichte zur Angemessenheit der rechtsanwaltlichen Vergütung mag 
darin begründet sein, dass zahlreiche dieser Fälle in Auseinandersetzungen des Rechtsanwalts mit Rechts-
schutzversicherungen ergehen. Die Bundesrechtsanwaltskammer stellt im Bereich der Auseinandersetzung 
um Geschäftsgebühren sogar Musterklagen gegen Rechtsschutzversicherer zur Verfügung (www.brak.de). 
Derlei Versicherungen sind im ausschließlichen Tätigkeitsfeld der Patentanwälte, nämlich dem Gebiet des 
Geistigen Eigentums, kaum vorhanden und werden wegen der erheblichen Kosten extrem selten als Rechts-
schutzversicherungsprodukte überhaupt in Anspruch genommen.

3	 OLG Düsseldorf I-​24 U 192/​10, Mitt. 2013, 295 –​ Gebührenordnung mit Zuschlägen.
4	 Dieser Verzicht ist auch dann nicht vorwerfbar, wenn der im Prozesskostenhilfeverfahren beigeordnete An-

walt letztlich nach § 126 ZPO den in die Prozesskosten verurteilten Gegner heranzieht. Ein Tätigwerden 
ohne Vorschuss oder mit niedrigem Vorschuss erhöht ja das Kostenrisiko des Gegners nicht.
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nicht einmal für die Erstattung von Rechtsanwaltskosten auf das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
gelten soll (s. Rdn. 47, 52).5

Trotz wiederholter Initiativen6 der Bundesregierung zur gesetzlichen Verankerung einer Gebühren-
ordnung für Patentanwälte ist eine legislative Verabschiedung im Parlament letztlich unterblieben. 
Die Begründung zum Regierungsentwurf von 1981 spricht vom avisierten Patentanwaltsgebühren-
gesetz als Ausschlussinstrument eines Preiswettbewerbs und der damit verbundenen Stärkung der 
Unabhängigkeit des Patentanwalts im Interesse der Rechtspflege. Es ist indes traditioneller An-
spruch der Patentanwaltschaft, sich bei der eigenen Vergütungsgestaltung ethisch korrekt sowie 
moralisch sensibel zu verhalten und sich dabei trotzdem unternehmerisch frei zu entfalten. Es gilt, 
dieses ureigene berufliche Wesenskriterium mit höchstem Engagement zu verteidigen.

Gruber7 erwartet, dass die gewandelte Marktsituation den Widerstand der Patentanwaltskammer 
gegen eine gesetzliche Gebührenordnung verringern wird, damit es nicht zu einem ruinösen Preis-
wettbewerb kommt. 

Vor diesem Hintergrund sind die Kostentransparenz und ihre Vermittlung gegenüber dem Man-
danten eine Herausforderung im patentanwaltlichen Alltag, die eine ethische und eine unterneh-
merische Komponente enthält. Zwar treffen den Patentanwalt nicht die in § 49b Abs. 5 BRAO 
geregelten gesonderten Hinweispflichten, die für Rechtsanwälte gelten. Gleichwohl sollte das Kos-
tentransparenzgebot bereits bei Mandatsbegründung zu den Grundprinzipien patentanwaltlichen 
Verhaltens zählen.

Zu den vertraglichen Pflichten eines Anwalts gegenüber seinem Mandanten gehört es auch, die 
eigene Rechtskunde zur Entwicklung optimierter Kostenstrategien einzusetzen. Die Kosten der 
Rechtssache muss der Anwalt vor allem unter dem Aspekt der Prozesswirtschaftlichkeit beurteilen. 
Es gilt ferner, die Kostenfolgen für den Mandanten abzuschätzen und ihn im Hinblick darauf so 
zu beraten, dass er möglichst kostengünstig zu seinem Recht kommt. Die anwaltliche Beratung 
soll dem Auftraggeber fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten in der Wahrnehmung seiner Rechts-
angelegenheiten ersetzen. Der Auftraggeber muss nach den bei der Beratung erteilten Hinweisen im 
Stande sein, seine Rechte und Interessen –​ auch unter Abwägung des Kostenrisikos –​ zu wahren.8 
Kann ein Gesichtspunkt die Entscheidung eines vernünftigen Auftraggebers beeinflussen, darf ihn 
der Anwalt nicht verschweigen.9 Dazu muss der Mandant nicht nachfragen, wenn er einen Hinweis 
aufgrund besonderer Umstände erwarten darf. Eine Hinweispflicht trifft den Anwalt auch, wenn er 
beabsichtigt, nach höheren Sätzen abzurechnen10, etwa bei Rahmengebühren (s. Rdn. 507).

Im Streitfall, ob eine ausreichende Beratung erfolgt ist, genügt es allerdings, wenn der Anwalt die 
wesentlichen Punkte der Erörterungen in einer Weise darstellt, die erkennen lässt, dass er den ihm 
obliegenden Aufklärungs-​ und Hinweispflichten gerecht geworden ist. Eine Verpflichtung, seine 
Ausführungen durch eine Dokumentation zu belegen, besteht nicht. Sie würde die Arbeit eines 
Anwalts vor dem Hintergrund der Vielzahl der von ihm wahrzunehmenden Aufgaben unzumut-
bar erschweren und widerspräche dem aus der Beauftragung entstandenen Vertrauensverhältnis. 
Deshalb besteht für Anwälte im Gegensatz z. B. zu Versicherungsmaklern keine Dokumentations-
pflicht, deren Verletzung eine Beweislastumkehr oder eine Verpflichtung zum Schadensersatz zur 

  5	 EuG T-​446/​07 DEP, GRUR-​Prax 2012, 200 –​ Royal Appliance International GmbH.
  6	 BT-​Drucks. 8/​1489 vom 02.02.1978 = BR-​Drucks. 555/​77 vom 04.11.1977 und später nochmals BT-​

Drucks. 9/​98 vom 16.01.1981.
  7	 Gruber JurBüro 2019, 451, 453.
  8	 BGH IX ZR 188/​04, Mitt. 2006, 142.
  9	 BGH IX ZR 127/​04, WKRS 2005, 24689; so hat der Anwalt seinen Mandanten z. B. darüber zu belehren, 

dass ein getrenntes Vorgehen gegen mehrere Verletzer oder verschiedene Verletzungshandlungen höhere 
Gebühren auslöst. Unterlässt der Anwalt dies, kann der Mandant nur zur Bezahlung eines einheitlichen 
Gesamtauftrags verpflichtet sein; BGH VI ZR 277/​06, WKRS 2007, 45639 zu Verletzungen durch Wort 
und Bild; BGH IX ZR 109/​00, WKRS 2003, 27097.

10	 LG Stuttgart 27 O 338/​15, RVGreport 2016, 478.
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Folge haben könnte. Damit trägt der Mandant die volle Beweislast für die streitige Tatsache, dass 
er nicht korrekt beraten worden ist. Der Anwalt muss lediglich substantiiert die Tatsachen dar-
legen, aus denen sich die Angemessenheit seiner Beratung ergibt. Erst wenn eine falsche Beratung 
feststeht, wird vermutet, dass diese auch kausal für einen Schaden gewesen ist.11 Der Anspruch aus 
Verletzung anwaltlicher Beratungspflichten ergibt sich dann aus §§ 280, 675 BGB.

B. � Begriffsabgrenzung –​ Gebühr, Honorar, Vergütung

Vorangestellt seien zunächst einige grundlegende Definitionen. Häufig sind in der Debatte um an-
waltliche Entlohnung die Begriffe der Gebühr, des Honorars und der Vergütung teilweise synonym 
verwendet anzutreffen.

Eine Gebühr, im veralteten Sprachgebrauch auch als Gebührnis bezeichnet, ist der ursprünglichen 
Bedeutung nach ein Entgelt für das Erbringen einer hoheitlichen Aufgabe. Gebühr kann also den 
Betrag bezeichnen, der für eine Dienstleistung einer Behörde, eines Gerichts, einer Anstalt oder 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (z. B.  für eine Genehmigung) zu zahlen ist. Im Sprachge-
brauch der Verwaltung zählen Verwaltungs-​ wie Benutzungsgebühren neben den Beiträgen und 
Steuern zu den Abgaben.

Daneben ist eine Gebühr eine auf Grund gesetzlicher Vorschriften erhobene Vergütung für Leistun-
gen bestimmter Berufsgruppen (z. B. die Gebühren des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes).

Folgt man diesem Begriffsrahmen, so erscheint es bei der patenanwaltlich berechneten Forderung 
für die eigenen Tätigkeiten häufig nicht gänzlich korrekt, von Patenanwaltsgebühren zu sprechen, 
denn weder werden diese Forderungen hoheitlich erhoben, noch bemessen sie sich nach einer ho-
heitlichen Vorgabe. Sie sind vielmehr Ausfluss einer rein marktwirtschaftlich orientierten Vertrags-
freiheit und damit ausschließlich privatautonomen Preisfindungsmechanismen unterworfen.

Die Gegenleistung für freiberufliche Dienste wird häufig auch als Honorar bezeichnet. Das Wort lei-
tet sich vom Lateinischen honos, honoris (Ehre) ab und hat seinen Ursprung im römischen Rechts-
kreis. Rechtsrat erteilten im alten Rom vorwiegend angesehene und wohlhabende Männer zumeist 
senatorischen Rangs, denen jede Lohnarbeit gesellschaftspolitisch verwehrt war. Der Rechtsberater 
erhoffte sich von seiner Tätigkeit eine Steigerung seiner sozialen Geltung und damit eine erfolgrei-
che politische Laufbahn. Allerdings galt es als mit der Unentgeltlichkeit der Rechtsberatung verein-
bar, ein so genanntes honorarium, also eine Ehrengabe schenkungsweise anzunehmen. Im Laufe der 
Zeit wurde das Honorar gewohnheitsrechtlich üblich, sodass es als geschuldete Gegenleistung am 
Ende sogar eingeklagt werden konnte.12

Der heutige Gesetzgeber verwendet die Begriffe Honorar und Vergütung teilweise in unmittelbarer 
inhaltlicher Nähe, letztlich aber doch in einer Weise, die den Schluss zulässt, dass der Terminus der 
patentanwaltlichen Vergütung ein Oberbegriff ist, der die Gegenleistung der patentanwaltlichen 
Geschäftsbesorgung allgemein bezeichnet, während der Begriff Honorar den vereinbarten, konkre-
ten Satz der Leistung definiert.13 Für den ebenfalls dem Oberbegriff »Vergütung« unterzuordnen-
den Begriff »Gebühr« ist bei Patentanwälten vor allem im Rahmen derjenigen Sachverhalte Raum, 
bei denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zur Anwendung gelangt, etwa bei der Streitkosten-
erstattung. Wie wenig einheitlich die Handhabung dieser Begrifflichkeiten und das semantische 
Verständnis sind, zeigt auch die Verwendung in der Gerichtspraxis. So wird teilweise ganz generell 
von einer »Vergütungsvereinbarung« gesprochen, wenn die Vergütung gesetzlich nicht festgelegt 

11	 OLG Hamm 28 U 94/​07, WKRS 2008, 21483; BGH IX ZR 242/​90, WKRS 1991, 14597; LG Braun-
schweig 22 O 1079/​09, WKRS 2009, 42615; dazu Herz GRUR-​RR 2010, 262.

12	 Wolf, Gönn Dir Zeit –​ Es ist Dein Leben, 2009, S. 25; Albrecht, E., Cicero pro Archia poeta, 2007, S. 10.
13	 So ist z. B. in § 44 Abs. 3 PatAnwO von Honoraren im Plural die Rede. Vergleiche insofern auch den Wort-

laut des § 49b BRAO, der von Vergütung spricht, sodann aber in Abs. 3 im selben Kontext den Begriff 
Gebühr verwendet.
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Kapitel 3 � Vergütungsanspruch aus dem Mandatsverhältnis

A. � Die Patentanwaltsvergütung als Instrument der unternehmerischen Steuerung

I. � Bedeutung der patentanwaltlichen Vergütung aus Sicht des Anwalts und des  
Mandanten

Bei der Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen wendet heute vor allem die gewerbliche 
Klientel die Prinzipien des Kostencontrollings wie selbstverständlich an. Ausschreibungen von 
Großaufträgen und die Veranstaltung eines so genannten Beauty Contest’s vor der Wahl eines unter 
mehreren Beraterkandidaten sind längst keine Seltenheit mehr.

Die hohe Verantwortung des Anwaltsberufes und die damit verbundene gesteigerte Bedeutung 
einer möglichst exzellenten fachlichen Befähigung vernachlässigen dabei gerade unternehmerisch 
geprägte Mandanten nicht.

Die Erwartungen der Mandantschaft stehen also im Spannungsverhältnis einer für die eigenen Be-
lange adäquaten Preisstruktur in Verbindung mit optimaler Qualifikation.

Ein brancheninternes Problem der rechtsberatenden Berufsgruppen allgemein liegt dabei zunächst 
in der aus Mandantensicht schwierigen qualitativen Beurteilung der Werthaltigkeit der erbrachten 
Leistung. Anwaltliche Qualität lässt sich nur selten tatsächlich am Verfahrensausgang beurteilen. 
Ein gut geführtes Streitmandat kann trotz großen Engagements verloren gehen. Ein weniger gut 
geführtes kann –​ insbesondere in Verfahren mit Amtsermittlung, also vor dem Deutschen Patent-​ 
und Markenamt sowie dem Bundespatentgericht (z. B. nach § 73 Abs. 1 MarkenG) –​ zum Erfolg 
führen. Eine hervorragende Patentschrift kann selbst der beste Patentanwalt mitunter in einem An-
griffsverfahren nicht erfolgreich verteidigen. Eine andere wird Zeit ihres Bestehens nie einer »Feuer-
probe« unterzogen. Wie die Qualität der Leistung ist auch der zeitlich investierte Aufwand letztlich 
nur schwer kontrollierbar. Einem relativ kurz gefassten schriftsätzlichen Arbeitsresultat kann eine 
intensive Vorarbeit vorausgegangen sein. Ein umfangreiches Schriftkonvolut kann andererseits mit 
einer nur geringen inhaltlichen Auseinandersetzung verbunden gewesen sein.

Auf Seiten der Mandantschaft bestehen Unsicherheiten also in der qualitativen und quantitativen 
Nachvollziehbarkeit.

Der Patentanwalt muss in diesem Umfeld seinerseits zweierlei berücksichtigen: Einerseits wird das 
Bemühen um größtmögliche Transparenz bei der Platzierung des eigenen Leistungsangebotes am 
Markt immer wichtiger. Andererseits ist bei der eigenen Preisgestaltung und Planung von Preisan-
geboten eine genaue Abwägung unabdingbar.

Langfristige Beziehungen zwischen Patentanwalt und Mandant setzen dabei stets die kommuni-
kative Vermittlung der eigenen anwaltlichen Kompetenz und der Rechtfertigung des Preises der 
anwaltlichen Leistung voraus. Hier muss der Patentanwalt auch all jene Gründe der Preisgestaltung 
vermitteln, die außerhalb »herkömmlicher« Werthaltigkeitsparameter angesiedelt sind. Als wich-
tigstes Beispiel sei an dieser Stelle auf die anwaltliche Haftung verwiesen, die mit dem übernomme-
nen Auftrag verbunden ist und in Abhängigkeit vom Verantwortlichkeitsvolumen zwangsläufig und 
losgelöst von anderen Parametern die Höhe der Vergütung beeinflussen muss.
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II. � Grenzen des marketingstrategischen Einsatzes

1. � Werbung mit Vergütung

Die Frage der Vermarktungsfähigkeit von anwaltlichen Preisangeboten ist ein problematisches 
Thema. § 39b PatAnwO erlaubt dem Patentanwalt Werbung nur, soweit sie über die berufliche 
Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im 
Einzelfall gerichtet ist. Das Sachlichkeitsgebot ist die Grenze anwaltlicher Werbemöglichkeiten. 
Gleichwohl unterlag der unbestimmte Rechtsbegriff der Sachlichkeit einer durch europarechtliche 
Einflüsse bedingten starken Wandlung. Eine Vermarktung des Preises an sich bleibt indes Patent-
anwälten aus standesrechtlicher Sicht vorerst vorenthalten. Dabei geht es bei § 39b PatAnwO aber 
lediglich um die Bewerbung von Honoraren, nicht um deren eigentliche Gestaltung oder Höhe.35 
Zu den insofern bestehenden Grenzen siehe Rdn. 155 ff. Abzugrenzen ist die Preiswerbung eines 
einzelnen Anwalts oder einer Kanzlei auch von werblichen Aktionen der standesrechtlichen Organe 
der Patentanwaltschaft, bei denen weitaus größere Spielräume bestehen, da sie keine Wettbewerbs-
handlungen im internen Markt der Patentanwaltschaft sind. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
betont die Patentanwaltskammer richtiger Weise immer wieder die Funktion der Patentanwalt-
schaft als Partner der deutschen Wirtschaft. Aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus führen die 
freiberuflichen Schutzrechtsexperten daher in vielen deutschen Städten im Rahmen der Angebote 
von Patentinformationszentren oder der Industrie-​ und Handelskammern ehrenamtlich kostenlose 
so genannte Erfinderberatungen durch.

Auch eine individuelle kostenlose Erstberatung gilt im Hinblick darauf nicht mehr als Verstoß 
gegen die Berufsordnung36 (siehe auch Rdn. 143).

Im Verhältnis Anwalt-​Mandant lässt es § 4 Abs. 2 RVG zu, in außergerichtlichen Angelegenheiten 
Pauschalvergütungen und Zeitvergütungen zu vereinbaren, die niedriger sind als die gesetzlichen 
Gebühren. § 34 RVG empfiehlt sogar, für Beratung, Gutachten und Mediation, die nicht mit einer 
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen, auf eine Gebührenvereinbarung hinzu-
wirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Vergütungsverzeichnisses keine Gebühren bestimmt sind. 
Grundsätzlich muss dies dann erst recht für Patentanwälte gelten, die nicht unmittelbar an das 
RVG gebunden sind.

35	 Überschneidungen gibt es indes im Fall der beschränkt zulässigen Erfolgshonorare; Werbung ist für diese 
untersagt (BGH AnwSt (R) 5/​05, AnwBl 2008, 880).

36	 AnwGH Hamm 1 AGH 3/​14, BRAK-​Mitt. 2014, 207.
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In diesem Zusammenhang ist es wohl auch zu sehen, wenn das Bundesverfassungsgericht37 die 
Versteigerung einer anwaltlichen Beratung im Internet für zulässig erachtet. Auch im Übrigen 
behandelt die Rechtsprechung die Vermarktung des Preises einer anwaltlichen Leistung immer 
großzügiger.38 Gleichwohl muss festgestellt werden, dass viele der für Rechtsanwälte diskutierten 
Problemkonstellationen für Patentanwälte mit einer weniger an den breiten Endverbrauchermarkt 
gerichteten Mandantschaft schon rein faktisch selten bis gar nicht auftreten.

2. � Referral-​Systeme

Ein weiterer Fall, der bei der Vergütungsvermarktung Beachtung verdient, ist das 
Mandatsvermittlungs-​ oder Referralmodell, welches am Gedanken einer wirtschaftlichen Beteili-
gung für die Beschaffung eines Mandates durch einen Anwalt für einen anderen Anwalt ansetzt. 
Referralmodelle sind in Zeiten, in denen die Qualität der anwaltlichen Beratung immer mehr von 
der eigenen Spezialisierung abhängt, für die Optimierung der Leistung gegenüber dem Mandanten 
eine gute und kluge Lösung. Sie ermöglicht dem in der konkreten technischen oder juristischen 
Materie nicht spezialisierten Patentanwalt die Mandatsabgabe an den sachnäheren Kollegen, ohne 
wirtschaftlich gänzlich leer auszugehen. Weiterhin sinnvoll ist eine derartige Kooperation zur Ver-
meidung logistischen Aufwands, etwa bei Terminswahrnehmungen vor weit entfernt gelegenen Ge-
richten. Trotz der beschriebenen Vorteile müssen derartige Modelle die standesrechtlichen Schran-
ken einhalten.

Nach § 43a Abs. 1 PatAnwO n. F. ist die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Honorare und 
das Gewähren sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu 
einem Patentanwalt oder Dritten gleich welcher Art, unzulässig. Zulässig ist es lediglich, die mit-
wirkende Tätigkeit eines anderen angemessen zu honorieren. Das hat der Verantwortlichkeit sowie 
dem Haftungsrisiko und den sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Mehrere Patentanwälte 
dürfen einen Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Honorare in einem der jeweiligen Leistung 
und Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko angemessenen Verhältnis untereinander teilen.

Wenn der beauftragende Anwalt dem Kollegen einen Auftrag namens seiner Partei anträgt, gel-
ten die zwischen Anwalt und Mandant bestehenden Grenzen39 (dazu noch ausführlicher unten 
in Rdn. 155 ff.). Vereinbaren die Anwälte dagegen eine Zusammenarbeit, entsteht kein weiteres 
Vertragsverhältnis zwischen der Partei und dem zugezogenen Anwalt. Der ursprüngliche Vertreter 
behält den Vergütungsanspruch gegen die eigene Partei. Seine Pflicht zur Vergütung des Kollegen 
richtet sich dann nach der internen Vereinbarung zwischen den Anwälten. Ohne eine entsprechen-
de Vereinbarung ist bei gleicher Verantwortung regelmäßig von einer Teilung der Gebühren im 
Verhältnis 50:50 auszugehen.

Immer aber ist der Mandant über hinzugezogenen Beistand zu informieren. Er muss schließlich 
wissen, wer mit seinen Rechten in Berührung kommt und so Wissen darüber erlangt.

B. � Die Mandatsbegründung und die vergütungsrelevante Angelegenheit

Grundlage der anwaltlichen Tätigkeit ist der konkrete Auftrag. Anwälte werden regelmäßig auf 
Grund von Dienst-​/​Geschäftsbesorgungsverträgen nach § 611 BGB tätig, da sie meist keine Ge-
währleistung für einen Erfolg übernehmen können.40 Ein Anwaltsvertrag muss nicht schriftlich 
geschlossen werden (§ 151 BGB). Er kommt sogar ohne ausdrückliche Annahme zu Stande, wenn 
diese nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Ein In-
formationsgespräch genügt aber nicht, einen konkludent geschlossenen Vertrag anzunehmen. Der 

37	 BVerfG 1 BvR 1886/​06, AnwBl 2008, 292.
38	 LG Bremen: Werbung mit Gebührenbeispielen für Erstberatung, 12 O 292/​04, AnwBl 2004, 655.
39	 BGH I ZR 268/​03, Mitt. 2006, 572 –​ Gebührenvereinbarung II.
40	 Das Erstellen von Gutachten ist allerdings Gegenstand eines Werkvertrags nach §§ 631 ff. BGB 

(Nr. 2103 VV RVG).
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konkrete Auftrag, sein Umfang und seine Qualität im rechtlichen Sinne sind wesentliche Faktoren, 
um den Vergütungsanspruch des Patentanwalts zu bestimmen.

Beim Patentanwalt tritt allerdings die Besonderheit auf, dass seine beruflichen Aufgaben in § 3 
PatAnwO gegenüber dem Rechtsanwalt beschränkt sind. Lässt er sich über diesen Bereich hinaus 
beauftragen und berät er außerhalb des ihm übertragenen Bereiches, handelt er ordnungswidrig im 
Sinne des Art. 1 §§ 1, 3 Nr. 2, § 8 RBerG. Das ist besonders bei Urheberrechts-​ und Wettbewerbs-
sachen problematisch. Haben diese ein Recht zum Gegenstand, für deren Begründung der Patent-
anwalt zuständig ist, gilt die Mitwirkung des Patentanwalts aber als notwendig.41

Zwar können Mandant und Anwalt den Anwaltsvertrag kündigen. Der Anwalt darf dies aber nicht 
ohne wichtigen Grund zur Unzeit tun, etwa wenn der Mandant nicht mehr in der Lage ist, in der 
danach noch zur Verfügung stehenden Zeit einen neuen Anwalt zu beauftragen. Insbesondere ist 
es kein wichtiger Grund, zu kündigen, um den Honoraranspruch zu sichern oder zu erhöhen.42

Kündigt der Mandant den Anwaltsvertrag, hat er diesem die bislang angefallenen Gebühren und 
Auslagen zu bezahlen, es sei denn, der Anwalt hätte seine Pflichten verletzt und das Vertrauensver-
hältnis schuldhaft gestört.

▶▶ Fall: Auftrag Markenanmeldung und Widerspruchsabwicklung

Die Autohändlerin Sprittig beauftragt den Patentanwalt Dipl.-​Ing. Paul, die Marke »Dieselgott« 
für ihre Reparaturwerkstatt und den Einzelhandel mit Kfz-​Zubehör anzumelden. 

Patentanwalt Dipl.-​Ing. Paul erklärt seiner Mandantin, es sei möglich, dass »Dieselgott« vom 
DPMA als nicht unterscheidungskräftige Anpreisung beanstandet werde und er wegen der 
Einzelhandelsdienstleistung zusätzlich die Waren angeben müsse. Selbst wenn das DPMA die 
Marke eintrage, könnten Konkurrenten Löschungsanträge stellen, weil auch sie »Dieselgott« als 
nicht unterscheidungskräftig ansehen könnten. Außerdem hätten seine Recherchen ergeben, 
dass es bereits Marken, wie »Autoking«, »Dieselking« u. ä. gebe. Inhaber älterer Rechten könnten 
Widersprüche nach § 42 MarkenG einlegen. Seine Frage, ob er die damit verbundenen Verfah-
ren zu den gleichen Bedingungen auch abwickeln solle, bejaht Sprittig.

Tatsächlich erhebt der Inhaber der Marke »Diesel-​Prof« Widerspruch, worauf Patentanwalt 
Dipl.-​Ing. Paul ohne mit Sprittig Rücksprache zu nehmen tätig wird und erfolgreich ist. Das 
DPMA weist den Widerspruch zurück; eine Kostenauferlegung ordnet es nicht an.

Als Patentanwalt Dipl.-​Ing. Paul mit seiner Mandantin abrechnet, fragt diese, woraus er seinen 
Auftrag für sein Tätigwerden im Widerspruchsverfahren ableite. Sie habe dazu nichts unter-
schrieben; in der Vollmacht und in der Honorarvereinbarung stehe davon auch nichts. 

Muss oder will der Patentanwalt seine Tätigkeiten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab-
rechnen43, kommt § 15 RVG zum Tragen, der die gebührenrechtliche Angelegenheit gesetzlich 
regelt. Anmelde-​ und Widerspruchsverfahren sind aufgrund ihrer besonderen Ausgestaltung im 
Markengesetz z. B. nicht dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 15 RVG.

Unabhängig vom gesetzlichen Begriff der Angelegenheit ist aber auch bei jeder anderen patent-
anwaltlichen Vergütungsbestimmung der Lebenssachverhalt, dessen Bearbeitung zu vergüten ist, 
punktgenau abzugrenzen.

Der Auftrag im Marken-​Anmeldeverfahren umfasst nicht automatisch die Vertretung in Wider-
spruchsverfahren.44 Mit der Eintragung der angemeldeten Marke ist das Anmeldeverfahren ab-
geschlossen. Das Widerspruchsverfahren nach §§ 42, 43 MarkenG ist dem Anmeldeverfahren, in 

41	 OLG Düsseldorf 10 W 30/​81, VersR 1982, 169.
42	 BGH IX ZR 138/​11, NJW 2013, 1591.
43	 Zu den Problemen der Anwendbarkeit des RVG auf Anmeldeverfahren s. Rdn. 136.
44	 BPatG 27 W (pat) 25/​06, Mitt. 2007, 384.
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welchem lediglich eine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse erfolgt (§ 37 MarkenG) und das bei 
Fehlen solcher Hindernisse mit der Eintragung der schutzfähigen Marke endet (§ 41 MarkenG), im 
deutschen Verfahren nachgeschaltet, obwohl es wie das Anmeldeverfahren in dem mit Eintragungs-
verfahren überschriebenen Abschnitt des Markengesetzes geregelt ist. Dieser Abschnitt enthält aber 
auch Vorschriften über die Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG), bei der es sich unzwei-
felhaft um ein von der Eintragung gesondertes Verfahren handelt.

Obwohl es einer üblichen Gestaltung entspricht, dass der mit einer nationalen Anmeldung be-
auftragte Anwalt auch in einem eventuell nachfolgenden Widerspruchsverfahren Verfahrensbevoll-
mächtigter sein soll, weil zwischen Anmelde-​ und Widerspruchsverfahren ein sehr enger sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang besteht, gilt dies nicht automatisch –​ und erst recht nicht die auf das 
Anmeldeverfahren bezogene Honorarvereinbarung.

▶▶ Lösung: Auftrag Markenanmeldung und Widerspruchsabwicklung

Ein Auftrag im Marken-​Anmeldeverfahren umfasst die Vertretung in Widerspruchsverfahren 
nicht. Dazu sind weitergehende Absprachen erforderlich. 

Eine solche haben Sprittig und Paul getroffen; das musste nicht schriftlich geschehen (§ 151 
BGB). Dabei handelte es sich um einen bedingten Auftrag unter der aufschiebenden Bedingung 
im Sinne des § 158 Abs. 1 BGB, der mit Zugang des Widerspruchs zu einem unbedingten wur-
de.

Gegenüber dem Deutschen Patent-​ und Markenamt bzw. dem Bundespatentgericht gilt die eine 
Markenanmeldung betreffende Vollmacht auch dafür, die Marke gegen Widersprüche zu vertei-
digen sowie darauf, einem möglichen Löschungsantrag gegen die Marke zu widersprechen45, aber 
nicht für das Einlegen eines Widerspruchs aus der angemeldeten Marke.46 

▶▶ Fall: Eichelhäher

A hat die Wortmarke »Eichelhäher« ohne anwaltliche Unterstützung angemeldet.

Als B Jahre später die Wortmarke »Blauhäher« anmeldet, beauftragt A die Patentanwältin Dipl.-​
Biol. Ornitha, dagegen Widerspruch einzulegen.

B beantragt daraufhin die Löschung der Widerspruchsmarke »Eichelhäher« wegen Verfalls. Der 
Löschungsantrag wurde A am 22.12.2017 zugestellt. Mit Beschluss v. 07.05.2018 hat die Mar-
kenabteilung die Marke ohne weitere Sachprüfung gelöscht, da A dem Löschungsantrag nicht 
widersprochen habe; Patentanwältin Dipl.-​Biol. Ornitha sei dazu nicht bevollmächtigt gewesen.

Dagegen wendet sich A mit ihrer Beschwerde. Ihre Patentanwältin habe bereits am 24.09.2016 
beim Einlegen des Widerspruchs gegen die für B eingetragene Marke »Blauhäher« ihre Bevoll-
mächtigung angezeigt. Deshalb hätte ihr der Löschungsantrag zugestellt werden müssen. Die 
Frist, dem Löschungsantrag zu widersprechen, habe die Zustellung an sie selbst nicht in Gang 
gesetzt.

Die Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« gegenüber dem Amt muss sich nach der Mitteilung 
Nr. 6/​06 des Präsidenten des DPMA v. 30.03.2006 (BlPMZ 2006, 165 f.) ausdrücklich »auf alle 
Angelegenheiten« beziehen und dem Amt zur Hinterlegung zugeleitet werden. Bei Anwälten geht 
das DPMA andernfalls davon aus, dass diese bewusst von einer allgemeinen Vollmacht abgesehen 
haben.47

45	 BPatG 26 W (pat) 266/​03, WKRS 2006, 41917 –​ Focus Home Collection/​Focus; 29 W (pat) 63/​14, 
WKRS 2015, 16428.

46	 BPatG 26 W (pat) 20/​15, WKRS 2017, 22576 –​ Goldkehlchen.
47	 BPatG 26 W (pat) 20/​15, WKRS 2017, 22576 –​ Goldkehlchen.
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▶▶ Lösung: Eichelhäher

Für Zustellungen in Verfahren vor dem Deutschen Patent-​ und Markenamt gilt gemäß § 94 
Abs. 1 MarkenG das Verwaltungszustellungsgesetz. Ohne schriftliche Vollmacht kann das Amt 
nach § 7 VwZG wahlweise an den Vertretenen oder an den Bevollmächtigten zustellen. Dieses 
Ermessen ist allerdings durch Abschnitt 3.5.3 der Hausverfügung Nr. 10 des Präsidenten des 
DPMA vom 01.02.2006 dahingehend eingeschränkt, dass stets an den Bevollmächtigten zuzu-
stellen ist.

Die Zustellung des Löschungsantrags an A war dennoch wirksam, weil für das Löschungsver-
fahren dem Amt keine für Patentanwältin Dipl.-​Biol. Ornitha geltende Vollmacht vorlag. Die 
Vertretung im Widerspruchsverfahren umfasst das Löschungsverfahren nicht, zumal das Lö-
schungsverfahren im Zeitpunkt des Widerspruchs weder anhängig noch zwingend absehbar war. 
Das Amt hatte somit keine Veranlassung, die für den Widerspruch erteilte Vollmacht dahinge-
hend auszulegen, dass sie über das Widerspruchsverfahren hinaus Geltung haben solle.

Dafür hätte es der Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« nach § 15 Abs. 2 DPMAV bedurft. 
Die Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« hätte deutlich zum Ausdruck gebracht werden 
müssen. 

Allenfalls bei einer für die Markenanmeldung erteilten Vollmacht stellt das Bundespatentgericht 
in Umkehrung darauf ab, ob ein Hinweis auf eine Beschränkung der Vollmacht vorliegt.48 Die 
für eine Markenanmeldung erteilte Vollmacht hätte sich nämlich darauf erstreckt, einem Lö-
schungsantrag gegen die Marke zu widersprechen. Das gilt aber nicht für die Vollmacht für das 
Einlegen eines Widerspruchs. 

Zu verweisen ist an dieser Stelle schließlich auch auf die jüngste BGH Rechtsprechung49 zur außer-
gerichtlichen Abmahnung. Nach dem amtlichen Leitsatz gilt hier »Lässt der Rechtsinhaber gegen-
über unterschiedlichen, rechtlich oder wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen oder Perso-
nen in engem zeitlichem Zusammenhang getrennte, im Wesentlichen gleichlautende Abmahnun-
gen wegen des rechtswidrigen Vertriebs von Vervielfältigungsstücken derselben Werke aussprechen, 
die aus derselben Quelle stammen, so können diese Abmahnungen eine Angelegenheit im Sinne 
des § 15 Abs. 2 RVG darstellen.«

C. � Der Vergütungsanspruch ohne ausdrückliche Vereinbarung

Der patentanwaltliche Anspruch auf adäquate Vergütung bedarf keiner ausdrücklichen Vereinba-
rung. Soweit die Dienst-​ oder Werkleistung zu den im Rahmen des vom verpflichteten Patent-
anwalt ausgeübten Hauptberufes regelmäßig erbrachten Tätigkeiten zählt, hat der Mandant bei 
Eingehung des Vertragsverhältnisses mit dem Patentanwalt eine Vergütungspflicht –​ auch dann, 
wenn eine Vergütung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist.50

Auch in gemischten Partnerschaften aus Rechts-​ und Patentanwälten gilt hier nichts anderes. Paten-
anwälte, die ihre Berufstätigkeit in Kooperation mit Rechtsanwälten ausüben, sind hier nicht etwa 
an das strengere Standesrecht der Rechtsanwälte gebunden.51

Dies heißt natürlich nicht, dass die Patentanwaltsvergütung in der Praxis willkürlich erfolgt. Auch 
ohne die regelmäßige Übung des Abschlusses vorheriger Honorarvereinbarungen mit dem Man-
danten kommt kaum ein Patentanwalt ohne ein eigenes Vergütungsverzeichnis aus. Da diese Ver-
zeichnisse häufig sehr umfangreich sind, kommt es in der Praxis aber eher selten zu ausdrücklichen 
Vereinbarungen über das Gesamtverzeichnis. Um sich indes nicht zu früheren Rechnungslegungen 

48	 BPatG 29 W (pat) 63/​14, WKRS 2015, 16428.
49	 BGH I ZR 150/​18, JurPC Web-​Dok. 125/​2019, Abs. 1–​35; eingehend hierzu auch Verweyen, in WRP 

2020, 12 ff.
50	 Fitzner Rn. 184.
51	 Hoffmann/​Albrecht Mitt 2015, 548.
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Eine Haftung ausländischer Anwälte für das Honorar gemeinsamer inländischer Mandanten besteht 
nach Ziffer 5.7 der CCBE-​Berufsregeln für die Tätigkeit ausländischer Rechtsanwälte in Deutsch-
land nicht mehr. Mit der Aufhebung des § 29 BORA a.F., der darauf verwiesen hat, ist ein nationaler 
zivilrechtlicher Haftungstatbestand entfallen. § 29b BORA hat die Haftungspflicht in eine reine be-
rufsrechtliche Informationspflicht umgestaltet. Dass Anwälte bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten 
innerhalb Europas die Regelungen der CCBE zu beachten haben, ändert daran nichts. Das deutsche 
Berufsrecht hat damit eigene Regelungen für den grenzüberschreitenden Verkehr geschaffen.849

6. � Sonderfälle und Sonderprobleme

Im Folgenden soll eine Reihe von Spezialproblemen erörtert werden, die sich losgelöst von einem 
bestimmten Verfahrensabschnitt im Bereich der Durchsetzung von Immaterialgütern vor den zu-
ständigen Verletzungsgerichten ergeben.

a) � Patentanwalt in eigener Sache

Heftig umstritten ist die Frage der Erstattungsfähigkeit von Kosten eines Patentanwalts, der in 
eigener Sache tätig wird. Für den Haupanwendungsfall der Vergütungs-​ und Honorarstreitigkeiten 
zwischen Patentanwalt und Mandant hat diese Frage indes etwas an Bedeutung verloren, denn 
nach neuerer höchstrichterlicher Rechtsprechung850 sind derartige Auseinandersetzungen nur noch 
ausnahmsweise Sonderstreitigkeiten nach den Gesetzen des gewerblichen Rechtschutzes. Bei der 
Honorarklage eines Patentanwalts ist dies vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der 
Frage, ob die Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis des Schutzrechtes keine Rolle spielt 
und es deshalb keines besonderen Sachverstands bedarf, um die für das Entgelt des Anwaltes maß-
geblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können (s. Rdn. 384, 395).

In den verbleibenden Fällen sind im Schrifttum und in der Rechtsprechung zwei Grundsatzfragen 
umstritten:
1.	 Kann für einen in eigener Sache tätigen Patentanwalt § 91 ZPO analog herangezogen werden?
2.	 Setzt ein Mitwirken als Tatbestandsmerkmal der einschlägigen Kostenerstattungsnormen des ge-

werblichen Rechtsschutzes voraus, dass der Patentanwalt für eine Partei und eben nicht für sich 
selbst tätig ist?

aa) � Zur analogen Anwendbarkeit des § 91 ZPO

Nach § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO sind dem Rechtsanwalt in eigener Sache die Gebühren und Auslagen 
zu erstatten, die er als bevollmächtigter Rechtsanwalt verlangen könnte. Für Patentanwälte existiert 
eine derartige Vorschrift nicht. Wollte man auf § 91 ZPO in analoger Anwendung ausweichen, so 
könnte dies am Fehlen einer Regelungslücke oder einer vergleichbaren Sachkonstellation scheitern, 
da § 91 ZPO eine nur für Rechtsanwälte gedachte Sondervorschrift ist, und sich zudem das Be-
rufsbild des Patentanwalts, der eben nicht zur Prozessvertretung vor den ordentlichen Gerichten 
legitimiert ist, hier unterscheidet.851

Es kann aber letztlich dahinstehen, ob § 91 ZPO eine analoge Anwendung zulässt, da es einer 
solchen nicht bedarf. Die Rechtsfolge der Kostenerstattung von Gebühren des Patentanwalts ergibt 
sich nach hier vertretener Auffassung nämlich unmittelbar aus der jeweils einschlägigen Kosten-
erstattungsnorm der Sondergesetze. Zwingende Voraussetzung für eine Anwendung dieser Nor-
men ist dabei allerdings das Vorliegen einer entsprechenden Streitsache und kein Verstoß gegen 
§§ 1, 13 BOPA (s. Rdn. 205).

849	 OLG Hamburg 4 U 194/​16, NJW-​RR 2017, 1465; Grunewald NJW 2016, 3694.
850	 BGH X ZB 15/​12, WKRS 2013, 34399 –​ Patentstreitsache II.
851	 OLG München 11 W 2106/​90, Mitt 1991, 175.
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6. � Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA  
Patentanwalt Dipl.-​Ing. Paul Haber

22210 Großpensing
Bahnhofplatz 8

Tel.: 0222–​1111
Datum

An das

DPMA

Unser Aktenzeichen … 

Beschwerde

gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom …

(Festsetzung des Streitwertes)

in Sachen

S 288/​.. Lö betreffend die Marke DE 1 099 …

Mack GmbH (Markeninhaberin) v. Löst KG (Löschungsantragstellerin)

Namens der Löschungsantragstellerin (im Folgenden Antragstellerin) erheben wir hiermit gemäß 
§ 63 Abs. 3 Satz 4, § 66 MarkenG Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Deut-
schen Patent-​ und Markenamts vom … in dem Löschungsverfahren S 288/​…

Es wird beantragt,
1)	 den angefochtenen Beschluss vom … aufzuheben und die von der Markeninhaberin zu erstat-

tenden Kosten auf 5.444 EUR festzusetzen,
2)	 der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung verweisen wir auf unseren Kostenfestsetzungsantrag. Die darin enthaltenen Aus-
führungen, insbesondere zu den einzelnen Rechnungsposten, machen wir zum Gegenstand des 
Beschwerdeverfahrens.

Die Antragstellerin hat am ….. die Löschung der für zahlreiche Waren, u. a……, eingetragenen 
Marke 1 099 … gemäß §§ 50, 53 MarkenG beantragt. Nachdem die Markeninhaberin und Antrags-
gegnerin auf den Schutz der Marke verzichtet hatte, hat ihr die Markenabteilung 3.4 des Deutschen 
Patent-​ und Markenamts mit Beschluss vom ….. die Kosten des Löschungsverfahrens gemäß § 63 
Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus Billigkeitsgründen wegen bösgläubiger Anmeldung auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses haben wir beantragt, die der Antragstellerin von der Antrags-
gegnerin zu erstattenden Kosten ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 EUR wie 
folgt festzusetzen: ….., insgesamt auf 5.444 EUR.

Durch Beschluss vom … hat die Markenabteilung die zu erstattenden Kosten unter Zurückweisung 
des weitergehenden Antrags –​ ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 EUR –​ wie 
folgt ….. auf 1.735,62 EUR festgesetzt:

Der zu Grunde gelegte Gegenstandswert von 1020.000 EUR ist zu niedrig……

Meine Mandantin hat einen Abdruck von diesem Schreiben erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Haber  
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