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betreffend das deutsche Patent ...

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)
hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
16. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm, der
Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Schell
beschlossen:
1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Juli 2012 wird zurtick-
gewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragt die Beklagte.

3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens betragt 1.608,80 Euro.



Grinde

Nach Abschluss des Berufungsverfahrens, in dem der BGH die Berufung der Be-
klagten zurtckgewiesen hat, wurden die von der Beklagten an die Klagerin 2 zu
erstattenden Kosten durch Beschluss der Rechtspflegerin vom 4. Juli 2012 auf
347.777,76 Euro festgesetzt. Dabei wurden u. a. Kosten fir die im Berufungsver-
fahren erfolgte Ubersetzung von fremdsprachigen Dokumenten in Hohe von
1.608,00 Euro bertcksichtigt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beklagte mit ihrer Erinnerung gegen die
Festsetzung der genannten Ubersetzungskosten. Zur Begriindung verweist sie da-
rauf, dass der BGH im Berufungsverfahren mit Beschluss vom 14. Mai 2009 be-
reits eine Lastenverteilung hinsichtlich der einzureichenden Ubersetzungen vorge-
nommen habe. Zudem seien die Ubersetzen Dokumente nicht verfahrensrelevant
gewesen, was sich bereits daraus ergebe, dass sie im Berufungsurteil keine Er-

wahnung gefunden héatten.

Die Beklagte und Erinnerungsfiihrerin beantragt sinngemal,
den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Juli 2012 insoweit auf-
zuheben, als Ubersetzungskosten im Berufungsverfahren in Hohe
von 1.608,80 Euro als erstattungsfahig angesehen wurden.

Die Klagerin 2 und Erinnerungsgegnerin beantragt sinngemafs,

die Erinnerung zuriickzuweisen.



Sie halt an der Erstattungsfahigkeit der geltend gemachten Ubersetzungskosten
fest und tragt vor, es handle sich auch insoweit um fir die Rechtsdurchsetzung

wesentliche Kosten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Se-

nat zur Entscheidung vorgelegt.

Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschrankte
Erinnerung ist zulassig (8 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2
PatG). In der Sache ist sie nicht begriindet. Die Rechtspflegerin hat zu Recht die

Erstattungsfahigkeit der geltend gemachten Ubersetzungskosten bejaht.

Gemal § 84 Abs. 2 PatG sind fur die Entscheidung tber die Kosten des Nichtig-
keitsverfahrens die Vorschriften der Zivilprozessordnung tber die Kosten entspre-
chend anzuwenden. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kos-
ten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen
Kosten zu erstatten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zweckentsprechend in diesem Sinne
ist eine MalRnahme dann, wenn sie eine verstandige und wirtschaftlich verninftig
handelnde Prozesspartei bei der Fuhrung des Rechtsstreits als sachdienlich an-
sehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen
Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (Herget in:
Zollner, ZPO 8 91 Rdnr. 12, 28. Auflage 2010). Bei der Prifung dieser Vorausset-
zung ist stets zu bertcksichtigen, dass im Interesse der Rechtssicherheit bei der
Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechts-
verteidigungsmal3nahme trotz der erforderlichen Einzelfallprifung fir geeignete
Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (BGH,
GRUR 2005, 294; BGH, NJW 2003, 901, 902 — Auswartiger Rechtsanwalt I).



Gegenstand des Erinnerungsverfahrens sind vorliegend nur die von der Klagerin 2
geltend gemachten Ubersetzungskosten, da die Beklagte ihre Erinnerung zulassi-
gerweise auf diesen, im angefochtenen Beschluss als erstattungsfahig anerkann-
ten Posten, beschrankt hat (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl.,, § 84 Rdn. 104). Diese
Ubersetzungskosten sind weder dem Grunde noch der Hohe nach zu beanstan-
den. Kosten fiir die Ubersetzung von im Nichtigkeitsverfahren wesentlichen
Schriftstiicken, wozu die hier streitgegenstandlichen Dokumente zéhlen, sind nach
standiger Rechtsprechung grundsatzlich erstattungsfahig (vgl. BPatGE 33, 102
m. w. Nachw.). Im vorliegenden Fall wurden die Ubersetzungen der fraglichen Do-
kumente durch Beschluss des BGH vom 14. Mai 2009 angeordnet, so dass an ih-
rer Notwendigkeit kein Zweifel bestehen kann. Wenn die Beklagte es als Grund fir
fehlende Erstattungsfahigkeit der Ubersetzungskosten ansieht, dass der BGH in
seinem spateren Berufungsurteil keinen Bezug auf diese Dokumente genommen
hat, vermag dies keine andere Wertung zu begriinden. Nachdem sich der BGH in
seiner Begrindung zur Frage der Patentfahigkeit der streitgegenstandlichen Erfin-
dung vorrangig auf andere Druckschriften gestitzt hat, bestand fir ihn schlicht
kein Anlass, auch noch auf die weiteren im Verfahrensverlauf eingereichten Un-
terlagen einzugehen. Eine von vornherein fehlende Relevanz dieser Dokumente

lasst sich ihrer fehlenden Erwédhnung im Urteil somit nicht entnehmen.

Soweit die Beklagte geltend macht, der BGH habe mit seinem Beschluss vom
14. Mai 2009 zur Aufteilung der Vorlagepflicht von Ubersetzungen eine Lasten-
verteilung hinsichtlich der spateren Kostentragungspflicht der Parteien vorgenom-
men, folgt der Senat dieser Wertung nicht. Die Intention, unabh&ngig vom spéte-
ren Verfahrensausgang bereits in diesem Verfahrensstadium eine abschliel3ende
Verteilung der Kosten fir die anzufertigenden Ubersetzungen vornehmen zu wol-

len, lasst sich dem Beschluss nicht entnehmen.

Nach alldem hat die Klagerin 2 Anspruch auf Erstattung der geltend gemachten
Ubersetzungskosten, wie dies die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Be-

schluss zutreffend entschieden hat.



Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsfuhrerin und Nich-
tigkeitsbeklagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (8 84 Abs. 2 S. 2
i.V.m. 8§91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus

dem mit der Erinnerung geltend gemachten Betrag.

Schramm Dr. Proksch-Ledig Schell
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