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betreffend das européische Patent ...

(DE ...)

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
23. November 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Prasidentin
Schmidt, des Richters Dipl.-Ing. Miller und des Richters Prof. Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Beklagten wird der Beschluss der
Rechtspflegerin vom 23. Juni 2014 dahin abgeandert, dass die
von der Klagerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf
7.812,46 EUR festgesetzt werden.

2. Der zu erstattende Betrag ist vom 20. Februar 2014 an mit funf
Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB
i.V.m. 8104 Abs. 1 Satz 2 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG zu

verzinsen.

3. Die Klagerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tra-
gen.

4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 3.595,20 EUR fest-

gesetzt.



Grinde

Mit Schriftsatz vom 8. August 2012 hat die Klagerin Nichtigkeitsklage mit dem An-
trag erhoben, das européaische Patent ... mit Wirkung fir das Hoheitsge
biet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren. In dem nach der
mindlichen Verhandlung am 30. Oktober 2013 ergangenen Urteil des 1. Senats
ist das Streitpatent teilweise fur nichtig erklart und der Klagerin 80 % sowie der
Beklagten 20 % der Kosten des Rechtsstreits auferlegt worden. Neben dem Nich-
tigkeitsverfahren war ein einstweiliges Verfiigungsverfahren anhangig. In dem Be-
schluss des Landgerichts Braunschweig vom 13. November 2012 (Az.
9 0 953/12) wurde festgestellt, dass die einstweilige Verfugung vom 25. April 2012

wirkungslos ist.

Die Beklagte hat mit dem am 20. Februar 2014 eingegangenen Schriftsatz vom
18. Februar 2014 auf der Grundlage des festgesetzten Nichtigkeitsstreitwerts in
Hohe von 500.000,- EUR Kostenfestsetzung und u. a. die Erstattung einer
1,2 Terminsgebuhr in Hohe von 3.595,20 EUR fur den hinzugezogenen Rechts-
anwalt beantragt. In dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 23. Juni 2014 sind
die 1,2 Terminsgebuhr nicht berticksichtigt und die von der Klagerin an die Be-
klagte zu erstattenden Kosten auf 4.936,30 EUR nebst Zinsen unter Zurtickwei-
sung des weitergehenden Antrags der Beklagten festgesetzt worden. Zur Begrin-
dung hat die Rechtspflegerin ausgefihrt, dass zwar das einstweilige Verfigungs-
verfahren einem regulédren Verletzungsprozess gleichzusetzen sei. Allerdings
habe nach der Feststellung der Wirkungslosigkeit der einstweiligen Verfligung
vom 25. April 2012 durch das Landgericht Braunschweig am 13. November 2012
kein Koordinationsbedarf zwischen dem Verfigungs- und Nichtigkeitsverfahren
mehr bestanden. Es sei zum Zeitpunkt der mindlichen Verhandlung am
30. Oktober 2013 offen gewesen, welche Anspriiche die Klagerin geltend machen

und wie sie diese begrinden werde. Auch wirke sich das Nichtigkeitsverfahren



nicht unmittelbar auf die Rickabwicklung der vollzogenen einstweiligen Verfiigung
und die damit verbundenen Schadensersatzanspriche aus, zumal diese durch
spatere Anderungen des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren nicht beriihrt wiir-
den. Demzufolge habe der Rechtsanwalt der Beklagten an der mindlichen Ver-

handlung am 30. Oktober 2013 nicht teilnehmen mussen.

Die Beklagte hat gegen den Beschluss vom 23. Juni 2014 Erinnerung eingelegt.
Sie fuhrt hierzu aus, dass auch die Kosten der Teilnahme des von ihr beigezoge-
nen Rechtsanwalts an der mindlichen Verhandlung am 30. Oktober 2013 zu er-
statten seien. Zum einen erwage sie, ein Hauptsacheverfahren wegen Patentver-
letzung anhangig zu machen. Zum anderen hange der aus der Wirkungslosigkeit
der einstweiligen Verfigung resultierende Schadensersatzanspruch der Klagerin
gemal 8 945 ZPO, den diese bereits mit Schreiben vom 7. Januar 2013 geltend
gemacht und auf 79.238,21 EUR beziffert habe, maf3geblich vom Bestand des
Streitpatents und damit vom Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens ab. Die Klagerin
hatte dann Schadensersatz von der Beklagten fordern kénnen, wenn das Streit-
patent flr nichtig erklart worden ware. In diesem Fall hatte die einstweilige Verfu-
gung der Klagerin ein rechtmaRiges Verhalten untersagt. Insofern sei es auch
nach Ricknahme des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfugung erforder-
lich gewesen, das Streitpatent durch einen Rechtsanwalt so zu verteidigen, dass
die aufrechterhaltene Fassung die Ausfiihrungsform im Verletzungsverfahren
umfasst. Deshalb sei die Koordinierung durch einen Rechtsanwalt erforderlich ge-
wesen, der das einstweilige Verfiigungsverfahren durchgefiihrt habe und sich mit

der Abwehr des Schadensersatzanspruchs nach § 945 ZPO befasse.

Die Beklagte beantragt sinngemals,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 23. Juni 2014 aufzuheben
und zusatzlich eine 1,2 Terminsgebihr in H6he von 3.595,20 EUR
fur den hinzugezogenen Rechtsanwalt als erstattungsfahige Kosten

anzusetzen.



Die Klagerin hat keinen Antrag gestellt und auch ansonsten keine Stellungnahme
zu der Erinnerung der Beklagten abgegeben.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Die auf einen Teil des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 23. Juni 2014 be-
schréankte Erinnerung ist gemafR § 23 Abs. 2 RPfIG, § 104 Abs. 3ZPOi.V. m. § 84
Abs. 2 PatG zulassig.

Die Erinnerung ist zudem begrindet. Die geltend gemachten Kosten fur die Teil-
nahme des hinzugezogenen Rechtsanwalts der Beklagten an der muindlichen
Verhandlung am 30. Oktober 2013 neben dem Patentanwalt waren zur zweckent-

sprechenden Rechtsverteidigung notwendig.

1. Rechtsgrundlage fur die Erstattung von Kosten eines mitwirkenden Rechtsan-
walts in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist § 91
Abs. 1 Satz1 ZPO i. V. m. 8 84 Abs. 2 PatG. Eine analoge Anwendung des
§ 143 Abs. 3 PatG kommt vorliegend nicht in Betracht. Diese Vorschrift gilt in
Patentstreitverfahren, in denen sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt
vertreten lassen muissen (8 78 Abs. 1 ZPO). Demgegenuber gibt es in Nichtig-
keitsverfahren erster Instanz keinen Vertretungszwang durch Rechts- oder
Patentanwalte (vgl. Beschluss des 1. Senats vom 21. November 2008,
1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67). Es liegt folglich keine planwidrige gesetzli-
che Regelungslucke vor, die eine dem § 143 Abs. 3 PatG entsprechende Re-
gelung rechtfertigen wirde (vgl. Beschluss des 10. Senats vom
31. Marz 2010, 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225).



2. Die einer obsiegenden Partei entstandenen Kosten sind nach § 91 Abs. 1
Satz 1 ZPO erstattungsfahig, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechts-
verfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Hierbei sind als not-
wendig nur Kosten fir solche Handlungen anzusehen, die zum Zeitpunkt ihrer
Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit ste-
hende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Mal3stab ist, ob eine verstan-
dige und wirtschaftlich verninftige Partei die die Kosten auslésende Mal3-
nahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte. Da-
bei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen
Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen (vgl.
Thomas/Putzo, ZPO, 35. Auflage, 8 91 Rdnr. 9; vgl. auch BGH NJW 2012,
2734).

3. Im Rahmen einer Einzelfallprufung ist zu klaren, ob die geltend gemachten
Kosten fur die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendig waren.
Hierbei ist eine typisierende Betrachtungsweise zugrunde zu legen. Es ist zwi-
schenzeitlich anerkannt, dass Doppelvertretungskosten jedenfalls dann als
notwendige Kosten anzusehen sind, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsver-
fahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhéngig ist. In
diesem Fall ist das Vorgehen regelmaRig aufeinander abzustimmen, bei-
spielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschréankten
Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG, Be-
schluss vom 21. November 2008, a.a.O.; Beschluss vom 22. Dezem-
ber 2008, 1 ZA (pat) 13/08, GRUR 2009, 707; Beschluss vom 31. Mérz 2010,
a. a. 0.). Dieser Sichtweise hat sich zwischenzeitlich auch der Bundesge-
richtshof angeschlossen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012,
X ZB 11/12).

4. Das einstweilige Verfigungsverfahren ist —wie in dem angegriffenen Be-
schluss zutreffend ausgefiihrt — einem Hauptsacheverfahren gleichzusetzen.

Gegenstand beider Verfahren kdénnen Anspriiche auf Unterlassung gemali



8§ 139 Abs. 1 PatG, Vernichtung gemaR § 140a Abs. 1 PatG oder Auskunft
gemal 8§ 140b Abs. 1 PatG sein (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, 8§ 139
Rdnr. 406). Die lediglich summarische Prifung im einstweiligen Verfigungs-
verfahren schlie3t die fur Hauptsacheverfahren anerkannte Koordination mit
einem gleichzeitig anhangigen Nichtigkeitsverfahren nicht aus. Insofern sind
nicht nur bei Hauptsacheverfahren, sondern auch bei parallel laufenden einst-

weiligen Verfigungsverfahren Doppelvertretungskosten erstattungsfahig.

Vorliegend ist zum  Zeitpunkt der  Nichtigkeitsverhandlung am
30. Oktober 2013 weder ein Verletzungsverfahren noch ein einstweiliges Ver-
fugungsverfahren anhéngig gewesen. Bereits am 13. November 2012, also
knapp ein Jahr vor der mindlichen Verhandlung ist durch das Landgericht
Braunschweig festgestellt worden, dass die einstweilige Verfiigung vom
25. April 2012 wirkungslos ist. Insofern bedurfte es in der mundlichen Ver-
handlung am 30. Oktober 2013 keiner Abstimmung mehr mit dem einstweili-

gen Verfugungsverfahren.

Unbeachtlich ist auch die Erwagung der Beklagten, ein Hauptsacheverfahren
wegen Patentverletzung noch anhéangig zu machen. Malgeblich fur die Er-
stattungsfahigkeit von Doppelvertretungskosten ist der Umstand, dass gleich-
zeitig zwei Verfahren laufen (Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren oder
Nichtigkeits- und einstweiliges Verfigungsverfahren) und demzufolge die
Moglichkeit der Steuerung abhangig vom jeweils anderen Verfahren besteht.
Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn erst nach der mindlichen Verhandlung im

Nichtigkeitsverfahren ein Hauptsacheverfahren anhéangig gemacht wird.

Die Erstattung der durch die Teilnahme des Rechtsanwalts der Beklagten an
der mundlichen Verhandlung am 30. Oktober 2013 entstandenen Kosten ist
jedoch deshalb geboten, weil nach der Feststellung der Wirkungslosigkeit der
einstweiligen Verfigung vom 25. April 2012 die Klagerin mit Schriftsatz vom
7. Januar 2013 Schadensersatz gemafl 8 945 ZPO von der Beklagten gefor-



dert hat. Wie sie zutreffend ausfiihrt, hangt ein moglicher Schadensersatzan-
spruch vom Schicksal des Streitpatents und damit vom Ausgang des Nichtig-
keitsverfahrens ab. Im Fall der ex tunc wirkenden Nichtigerklarung des Streit-
patents hatte sich die Verfligung als von Anfang ungerechtfertigt erwiesen, so
dass die Beklagte als die die Anordnung erwirkende Partei der Klagerin Scha-
densersatz zu leisten gehabt hatte (vgl. auch BGH GRUR 1994,
849 - Fortsetzungsverbot). Diese Interessenlage entspricht derjenigen in ei-
nem Hauptsacheverfahren, in dem die Durchsetzbarkeit eines Schadenser-
satzanspruchs gemafd § 139 Abs. 2 PatG das Vorliegen einer patentierten Er-
findung und folglich die zumindest teilweise Zurtuckweisung einer parallel an-

hangigen Nichtigkeitsklage voraussetzt.

Hierbei kann es keinen Unterschied machen, ob der Schadensersatzanspruch
aul3ergerichtlich oder bereits gerichtlich geltend gemacht worden ist. Die Auf-
gabe, unter mehreren in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungs-
strategien diejenige auszuwahlen, die ein moéglichst konsistentes Vorgehen in
beiden Verfahren ermdglicht und fir den Ausgang des Rechtsstreits bedeut-
same Argumentationslinien nicht in Frage stellt (vgl. BGH, Beschluss vom
18. Dezember 2012, a. a. O.), stellt sich unabhangig von der Art und Weise
der Durchsetzung des Anspruchs. Mal3geblich kommt es darauf an, dass - wie
im vorliegenden Fall - parallel zum Nichtigkeitsverfahren ein von diesem ab-
hangiger Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird, was unter Zugrun-
delegung einer typisierenden Betrachtungsweise die Abstimmung der jeweili-

gen Vorgehensweise erforderlich macht.



Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPOi. V. m. § 84 Abs. 2
PatG.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem von der Beklagten gel-

tend gemachten Betrag.

Schmidt Kortbein Muller

Bb



