BUNDESPATENTGERICHT

35 ZA (pat) 28/10 zu
35 W (pat) 432/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 5. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgartner sowie die

Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der
Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 25. August 2010
sowie die Anschlusserinnerung der Loschungsantragstellerin wird

zurtckgewiesen.

2. Die Kosten tragt der Erinnerungsfuhrer zu 1/6 und die An-

schlusserinnerungsfihrerin zu 5/6.

Grinde

In der mundlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2009 in der Beschwerdesache
betreffend das am 17. November 2000 angemeldete und am 22. Méarz 2001 in das
Gebrauchsmusterregister eingetragene Gebrauchsmuster ... mit der Be
zeichnung wurde neben der Festset-

zung des Gegenstandswerts des Beschwerdeverfahrens auf 100.000 Euro ein



Vergleich geschlossen, im Rahmen dessen u. a. die Antragstellerin die Be-

schwerde zurickgenommen hat.

Mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24. Februar 2010 wurden auf Antrag
des Beschwerdegegners vom 27. Oktober 2009 der Beschwerdeftihrerin die Kos-
ten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Der Gegenstandswert des in der mind-
lichen Verhandlung geschlossenen Vergleichs wurde in diesem Beschluss, den

Beteiligten jeweils zugestellt am 6. April 2010, auf 250.000,00 Euro festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2010 hat der Gebrauchsmusterinhaber beantragt, die
ihr von der Loschungsantragstellerin zu erstattenden Kosten fir das Beschwerde-
verfahren auf 8.086,62 Euro festzusetzen. Ferner beantragte er eine Verzinsung
seit Eingang des Gesuchs. Mit Eingabe vom 17. Mai 2010 hat er einen berichtig-
ten Kostenfestsetzungsantrag wegen einer noch nicht geltend gemachten Verfah-
rensgebihr bezlglich im Vergleich einbezogener Schadensersatzanspriiche ein-
gereicht und begehrte eine Festsetzung auf einen berichtigten Betrag von
8.443,97 Euro.

Mit Beschluss vom 25. August 2010, den Beteiligten jeweils zugestellt am
6. September 2010, hat die Rechtspflegerin die erstattungsfahigen Kosten der von
der Beschwerdegegnerin an den Beschwerdegegner zu erstattenden Kosten auf
5.097,50 € zuziiglich Zinsen festgesetzt und den Antrag im Ubrigen zurlickgewie-

sen. Dieser festgesetzte Betrag ergibt sich aus folgenden Posten:



Gebihrentatbestand RVG- Satz | Betrag
(Streitwert 88 2 Abs. 1, 33 RVG: 100.000,- €) |VVNTr. 8§ 13 RVG

I.) Kosten des Patentanwalts

1) |Verfahrensgebihr 3510 1,3 |1.760,20 €
2) | Terminsgebuhr 3516 1,2 [1.624,80 €
3) |Einigungsgebihr 1003 1,0 |1.354,00 €
4) |Entgeltpauschale fur Post- und Telekommu-| 7002 20,00 €
nikationsdienstleistungen
5) |Abwesenheitsgeld 7005 35,00 €
Summe L.): 4.794,00 €
II.) |Reisekosten der Partei anlasslich der mindli-|§91  Abs. 1
chen Verhandlung: S.1 ZPO
L. V.m.
1) |Fahrtkosten PKW 534 km x 0,25 € § 19, §5|133,50 €
Abs.2 Nr.1
JVEG
2) |Verdienstausfall § 22 JVEG 170,00 €
Summe I1.) 303,50 €
Gesamtsumme I. + 11.) 5.097,50 €

Die Teilnahme der Partei im Verhandlungstermin sei Bestandteil ihrer elementaren
prozessualen Rechte. Ihre Aufwendungen in diesem Zusammenhang seien als zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzuerkennen. Pro gefahre-
nem Kilometer seien gemaf 8 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG aber nur 0,25 Euro zu erstat-

ten.



Die vom Beschwerdegegner weiter geltend gemachten Geblihren RVG
VVNr. 3101 und RVG VVNr. 1000 wurden nicht festgesetzt. Sie seien durch die
Einbeziehung nicht rechtshangiger Anspriche in den gerichtlich protokollierten
Vergleich in der beantragten Hohe zwar angefallen, jedoch mangels eines voll-
streckbaren Titels gemafld 8 103 Abs. 1 ZPO nicht festsetzbar. Im Vergleich sei
zwischen den Parteien hinsichtlich der Kosten keine Regelung getroffen worden.
Der Beschwerdefuhrerin seien auf Antrag des Beschwerdegegners im Beschluss
vom 24. Februar 2010 die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt worden.
Die Kosten der in den Vergleich einbezogenen nicht rechtshangigen Anspriiche

seien somit von der Kostengrundentscheidung nicht umfasst.

Der Gebrauchsmusterinhaber legt Erinnerung gegen diesen Kostenfestsetzungs-
beschluss ein und beantragt die Abénderung des Beschlusses vom
25. August 2010. Die Verfahrensgebihr von 1.760,20 Euro sei auf 2.160,60 Euro
zu erhdhen, in dem zusatzlich eine Verfahrensgebihr von 0,8 Nr 3101 Ziffer 2
VV RVG aus einem Gegenstandswert von 59.000 Euro hinzukomme und unter
Berlcksichtigung der Anrechnung gemald § 15 Abs. 3 RVG noch 2.160,60 Euro
verblieben. AuRerdem mochte er die 1,0 Einigungsgebihr aus einem Streitwert
von 250.000 Euro (Gegenstandswert des gerichtlichen Vergleichs) berechnet ha-
ben, so dass sich der Betrag statt auf 1.354,00 Euro auf 2.052,00 Euro belaufe.

Mit Schreiben vom 26. Januar 2012 wurde der Erinnerungsfiuhrer darauf hinge-
wiesen, dass die Erinnerung nicht begrindet erscheine. Da der Vergleich in der
mundlichen Verhandlung keine Kostenregelung enthalte, gelten gemaf3 § 98 ZPO
die Kosten des Loschungsverfahrens als auch die Kosten des Vergleichs als ge-
geneinander aufgehoben. Damit bestinden auch grundsatzliche Bedenken gegen
den Senatsbeschluss vom 24. Februar 2010, mit dem der Erinnerungsgegnerin
die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt worden seien. Soweit die Kosten
aber aufgrund des Beschlusses festgesetzt worden seien, stehe einer Aufhebung

das Verbot der reformatio in peius entgegen.



Mit Schriftsatz vom 31. Januar 2012, eingegangen am 1. Februar 2012, legte die
Erinnerungsgegnerin Anschlusserinnerung ein. Aufgrund des geschlossenen Ver-
gleichs sei eine Auferlegung der Kosten nicht gegeben. Die Kosten seien vielmehr

gegeneinander aufgehoben.

Dem tritt der Erinnerungsfuhrer entgegen. Die Anschlusserinnerung sei sowohl
unter dem Gesichtspunkt der Bindungswirkung der Kostengrundentscheidung als
auch auf Grund Verfristung als unzulassig zuriickzuweisen. Hilfsweise werde Ver-
wirkung des Rechtsmittels geriigt. Die Kostengrundentscheidung sei im Festset-
zungsverfahren bindend. Selbst wenn man sich Uber die Bindungswirkung hin-
wegsetzten wollte, kdme § 98 ZPO nicht zur Anwendung. Aufgrund der fir die Be-
schwerdefihrerin zu erwartenden ungunstigen Entscheidung sei vergleichsweise
die Rucknahmeverpflichtung getroffen worden. Die Parteien hatten somit eine von
§ 98 ZPO abweichende Kostenregelung getroffen. Damit stehe auch in Uberein-
stimmung, dass seitens der Beschwerdefuhrerin weder dem Kostenfestsetzungs-
antrag widersprochen, noch von dieser Rechtsmittel gegen die Kostengrundent-

scheiddung eingelegt worden sei.

Der Erinnerungsfihrer beantragt sinngemaf,

zu den bereits festgesetzten Kosten weitere 1.098,40 Euro zuzig-
lich Zinsen festzusetzen und die Anschlusserinnerung zuriickzu-

weisen.

Die Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurtckzuweisen, den Kostenfestsetzungsbe-
schluss vom 25. August 2010 aufzuheben und die an den Be-
schwerdegegner zu erstattenden Kosten auf 0,00 Euro festzu-

setzen.



Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem

Gebrauchsmustersenat zur Entscheidung vorgelegt.

1. Die zulassige, insbesondere fristgerecht eingelegte Erinnerung des Beschwer-
degegners gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss (8 23 Abs. 2 RPflIG, § 104
Abs. 3 ZPO, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG) ist nicht begrindet.

Die vom Beschwerdegegner zusatzlich geltend gemachten Kosten kdénnen nicht

festgesetzt werden.

Der Anspruch auf Erstattung der Prozesskosten kann nur aufgrund eines zur
Zwangsvollstreckung geeigneten Titels geltend gemacht werden (8 18 Abs. 2
GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 103 Abs. 1 ZPO). Mit Beschluss vom 24. Febru-
ar 2010, der unmittelbar rechtskraftig wurde, da gegen ihn kein Rechtsmittel ge-
geben war (vgl. Buhring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 18 Rdn. 156), wurden
der Beschwerdefiihrerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Auf-
grund dieser Kostengrundentscheidung kénnen deshalb lediglich die Kosten des
Beschwerdeverfahrens festgesetzt werden, nicht aber die Kosten des gesamten
Vergleichs. Im Vergleich selbst wurde keine Kostenentscheidung getroffen. Ob die
Kostentragungspflicht entsprechend § 516 Abs. 3 ZPO bei Ricknahme der Be-
schwerde in einem Vergleich vor dem Prozessgericht der Regelung des § 98 ZPO,
wonach die Kosten bei einem Vergleich gegeneinander als aufgehoben anzuse-
hen sind, soweit nichts anders vereinbart wurde, vorgeht, mag hdchst zweifelhaft
sein. Dies ist jedoch im Kostenfestsetzungsverfahren grundsatzlich nicht mehr zu
prifen. Im Kostenfestsetzungsverfahren ist die Kostengrundentscheidung bin-
dend. Nur soweit die Voraussetzungen der vom Gegner geltend gemachten Ein-
wendungen rechtskréftig festgestellt sind oder dartber keine Meinungsverschie-

denheiten bestehen, konnen die fraglichen Betrdge abgesetzt werden



(Stein/Jonas, ZPO, 8§ 104 Rdn. 15). Vorliegend streiten die Beteiligten jedoch dar-
uber, wie der Vergleich in der mindlichen Verhandlung hinsichtlich der Kostentra-
gungspflicht auszulegen ist. Dass der Vergleich hier hinsichtlich der Kostentra-
gungsfrage einer rechtskraftigen Entscheidung gleichzusetzen ist, kann deshalb

nach Ansicht des Senats nicht angenommen werden.

Anhaltspunkte dafir, dass der Beschluss vom 24. Februar 2010 hinsichtlich der
Kostenauferlegung nichtig ware und deshalb diese Kostengrundentscheidung
nicht zu berucksichtigen ist, sind nicht ersichtlich. Zwar kann auch ein gerichtlich
geschlossener Vergleich als Vollstreckungstitel dienen. Insoweit konnte es hier
sich zwei teilweise widersprechende Titel geben. Da aber auch ein Vergleich aus-
legungsbedurftig ist und in einem Vergleich die Kostenregelung der gerichtlichen
Entscheidung Giberlassen werden kann, ist eine nachtréagliche Kostenentscheidung
nicht von vorneherein ausgeschlossen. Wenn das Gericht trotz des Vergleichs
spater eine von 8 98 ZPO abweichende Kostenentscheidung trifft, so ist diese

Entscheidung nicht so offensichtlich falsch, dass sie nichtig wére.

Dem Antrag des Gebrauchsmusterinhabers eine Verfahrensgebihr von 0,8 ge-
mafd Nr. 3101 Ziffer 2 VV RVG aus einem Gegenstandswert von 59.000 Euro zu-
zuerkennen, was zu einer Erhéhung der Verfahrensgebihr auf 2.160,60 Euro fuh-
ren wirde, kann nicht entsprochen werden, da im Vergleich zwar nicht rechtshén-
gige Anspriche in Hohe von 50.000 Euro plus Mehrwertsteuer einbezogen wur-
den, die Kostengrundentscheidung vom 24. Februar 2010 jedoch nur hinsichtlich
der Kosten des Beschwerdeverfahrens einen Kostenausspruch enthélt. Da der
Vergleich selbst keine Kostenentscheidung enthélt, kann er auch nicht als Kosten-
grundentscheidung hinsichtlich dieser vom Erinnerungsfuhrer geltend gemachten
Kosten dienen. Soweit der Gebrauchsmusterinhaber die 1,0 Einigungsgebihr aus
einem Streitwert von 250.000 Euro (Gegenstandswert des gerichtlichen Ver-
gleichs) berechnet haben will, so dass sich der Betrag statt auf 1.354,00 Euro auf

2.052,00 Euro belauft, gilt das gleiche. Auch insoweit handelt es sich nicht um die



Kosten des Beschwerdeverfahrens, die in der Kostengrundentscheidung vom
24. Februar 2010 der Beschwerdefuihrerin auferlegt worden sind.

2. Die entsprechend 8§ 567 Abs. 3 ZPO zulassige Anschlusserinnerung der Be-
schwerdeflihrerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss hat keinen Erfolg. Die
Kostengrundentscheidung vom 24. Februar 2010 ist mit der Anschlusserinnerung
nicht angegriffen. Soweit die Beschwerdefuhrerin geltend macht, wegen des Ver-
gleichs seien die Kosten gegeneinander aufgehoben, und sie misse deshalb
nichts erstatten, kann sie nicht durchdringen, da dieser Einwand grundsatzlich im
Kostenfestsetzungsverfahren nicht zu Uberprifen ist. Nur soweit die Vorausset-
zungen der vom Gegner geltend gemachten Einwendungen rechtskraftig festge-
stellt sind oder dartber keine Meinungsverschiedenheiten bestehen, kdnnen die
fraglichen Betrage abgesetzt werden (Stein/Jonas, ZPO, 8§ 104 Rdn. 15), was wie
- bereits ausgefuhrt - vorliegend nicht der Fall ist. Nachdem auch keine Anhalts-
punkte bestehen, dass die Kostengrundentscheidung vom 24. Februar 2010 nich-
tig sein konnte, ist eine Kostenfestsetzung auf der Grundlage des Kostenbe-
schlusses vom 24. Februar 2010 zu Recht erfolgt. Es ist weder geltend gemacht
worden noch sonst ersichtlich, dass die Kosten im Kostenfestsetzungsbeschluss
bei einer Zugrundlegung des Kostenbeschlusses vom 24. Februar 2010 falsch
berechnet wurden. Zur Berechnung der Kosten kann daher auf den angefochte-

nen Beschluss Bezug genommen werden.

Somit sind die Erinnerung und die Anschlusserinnerung zurtickzuweisen.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs.4 S.1 GebrMG i. V. m.
§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG scheidet aus, da die vorliegend getroffene Entscheidung
keine Entscheidung Uber eine Beschwerde nach 8§ 18 Abs. 1 GebrMG ist (vgl.
auch Buhring, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 156 am Ende).
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Die Kosten tragt der Erinnerungsfuhrer zu 1/6 und die Anschlusserinnerungsfiihre-
rin zu 5/6. Dies entspricht dem Verhdltnis des jeweiligen Unterliegens, da der Er-
innerungsfihrer zusatzlich 1.098,40 Euro geltend macht und die Anschlusserinne-
rungsfuhrerin sich gegen die gegen sie festgesetzten 5.097, 50 Euro wendet (8§ 11
Abs. 2 Satz 4 RPfIG, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1
Satz 1 ZPO).

Baumgartner Eisenrauch Bayer
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