BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 50/10 zu 4 Ni 42/07
Entscheidungsdatum: 26. Oktober 2010
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Normen: GG Art. 3 Abs. 1
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Mitwirkender Rechtsanwalt Il

1. Bei der Kostenfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren ist die Berticksichtigung der Kosten
eines neben dem Patentanwalt als Vertreter mitwirkenden Rechtsanwalts nicht deshalb
ausgeschlossen, weil im parallelen Verletzungsverfahren nicht der Inhaber des ange-
griffenen Patents, sondern dessen Lizenznehmer als Klager auftritt.

2. Die in der Frage einer Kostenerstattung von Doppelvertretungskosten uneinheitliche
Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts begriindet keinen
Verstol? gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG.



4 ZA (pat) 50/10
zu 4 Ni 42/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent DE ...

hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss
hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
26. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Rauch und die Richter
Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Voit

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klagerin gegen den Beschluss der

Rechtspflegerin vom 15. Februar 2010 wird zurlickgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragt die Klagerin.

3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens

betragt 77.476,99 €.

Grinde

Mit nicht rechtskraftigem Urteil vom 21. Januar 2009 hat der Senat der gegen das
Streitpatent gerichteten Klage stattgegeben und der Beklagten die Kosten des

Verfahrens auferlegt.



Die Klagerin hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei neben den Kosten ihres
Patentanwalts u. a. Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts in Hohe von
41.964,94 € (41.190,00 € Gebuhren nach RVG, 599,31 € Flugkosten und 175,63 €
Hotelkosten) zuzuglich 130,05 € fur 867 durch den Rechtsanwalt veranlassten
Kopien und Kosten eines von ihr beauftragten privaten Sachverstandigen in Hohe
von 35.382,00 € (35.100,00 € Arbeitszeit gemal Anlagen ROKH 2 und 3, 180,00 €
Hotelkosten, 82,00 € Bahnfahrten und 20,00 € Taxikosten) geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Februar 2010 hat die Rechtspflegerin
die erstattungsfahigen Kosten der Klagerin auf 118.458,56 € festgesetzt, wobei sie
von der Forderung u. a. die auf den Rechtsanwalt, die Kopien und das Privatgut-
achten entfallenden Kosten abgesetzt hat. Zur Begrindung heif3t es hierzu in dem
Beschluss u. a., die Notwendigkeit zur Beauftragung eines Rechtsanwalts neben
einem Patentanwalt folge nicht zwangslaufig aus der Tatsache, dass parallel zu
dem Nichtigkeitsprozess ein Verletzungsrechtsstreit anhéangig sei. Sie sei nur bei
einer engen Verzahnung beider Verfahren anzunehmen, z. B. wenn ein Vergleich
im Nichtigkeitsverfahren nicht ohne Einbeziehung des Verletzungsprozesses erfol-
gen kdnne. Daran fehle es hier schon deswegen, weil die Parteien im Nichtigkeits-
und im Verletzungsverfahren nicht identisch seien; im Verletzungsverfahren trete
nicht die hiesige Beklagte, sondern deren Lizenznehmerin als Klagerin auf. Auch
im Ubrigen sei die Notwendigkeit der Zuziehung eines Rechtsanwalts nicht darge-
legt worden. Damit entfalle auch der Anspruch auf die Dokumentenpauschale

betreffend die 867 Kopien fur den mitwirkenden Rechtsanwalt.

Die Beauftragung eines privaten Sachverstandigen kénne zwar in Ausnahmefallen
zu den bericksichtigungsfahigen Kosten gehdren. Hier sei die Beauftragung des
privaten Sachverstandigen nach dem Vortrag der Erinnerungsfihrerin auch zu
Recherchezwecken erfolgt. Eine Kostenerstattung komme insoweit aber nur in
Betracht, wenn die auf das streitgegenstandliche Patent entfallenden Recherche-
kosten gesondert ausgewiesen wirden, was hier trotz entsprechenden Hinweises

nicht geschehen sei. Daher seien die insoweit geltend gemachten Kosten nicht



erstattungsfahig (im Unterschied zu den von der Erinnerungsfuhrerin ebenfalls gel-
tend gemachten und im angefochtenen Beschluss in Héhe von 2.398,91 € festge-

setzten Kosten zweier durch externe Dienstleister durchgefihrten Recherchen).

Mit ihrer fristgerecht eingelegten Erinnerung verfolgt die Erinnerungsfuhrerin ihr
Begehren bzgl. der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts, der genannten Ko-

pien und des Privatgutachters weiter. Sie beantragt sinngemal,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 15. Fe-
bruar 2010 abzuandern und ihrem Antrag bezlglich weiterer Kosten in

Hohe von insgesamt 77.476,99 € stattzugeben,

hilfsweise,

die Rechtssache dem Europaischen Gerichtshof mit der Bitte um Vorab-
entscheidung geman Art. 267 AEUV vorzulegen zu der Frage, ob es sich
bei den fur die Einschaltung sowohl eines Patentanwaltes als auch eines
Rechtsanwaltes in Hohe der nach RVG anfallenden Gebihren in einem
Patentnichtigkeitsverfahren hinsichtlich eines Patents, auf dessen Grund-
lage ein paralleles Verletzungsverfahrens anhangig ist, um zumutbare und
angemessene Kosten der obsiegenden Partei i. S. v. Art. 14 der Richtli-
nie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums han-
delt,

und

dies auch dann, wenn statt des Patentinhabers im Verletzungsverfahren

ein Lizenznehmer oder anders angeblich Ermachtigter auftritt.



Zur Begriindung bringt sie vor, eine Vertretung sowohl durch einen Patent- als
auch durch einen Rechtsanwalt sei im Nichtigkeitsverfahren geboten, um eine
Koordinierung beider Verfahren, insbesondere der teilweise schwierigen rechtli-
chen Aspekte zu ermdglichen. Dies gelte etwa - wie vorliegend - im Hinblick auf
die Frage der Grenzen einer sog. Disclaimer-Losung. Ferner bestehe Abstim-
mungsbedarf im Hinblick auf einen etwaigen, beide Verfahren umfassenden Ver-
gleichsschluss und bzgl. der Frage, ob - und wenn ja welche - Auswirkungen eine
beschréankte Verteidigung des Patents auf das Verletzungsverfahren habe.

Trotz der im vorliegenden Fall vorhandenen Personenverschiedenheit im Nichtig-
keits- und im Verletzungsverfahren seien die Kosten des mitwirkenden Rechtsan-
walts dem Ersteren zuzurechnen, weil es sich in beiden Verfahren um dasselbe
Schutzrecht handle und die Klage im Nichtigkeitsverfahren immer gegen den
Patentinhaber zu richten sei, ungeachtet der Klagereigenschaft im Verletzungspro-
zess. Der Verletzungsklager kbnne seine Rechte ausschliel3lich vom Patentinha-
ber ableiten, gegen den die Nichtigkeitsklage aus Rechtsgriinden zu erheben sei.

Dass eine Partei bereit sei, die Kosten der Doppelvertretung im Unterliegensfall
selbst zu tragen, indiziere ebenfalls deren Erforderlichkeit und jedenfalls nicht die
wirtschaftliche Unvernunft der Partei. Auch die Erinnerungsgegnerin sei in der
mindlichen Verhandlung sowohl von Rechtsanwalten als auch von einer Patent-
anwaltin vertreten worden. Im Ubrigen misse einer Partei auch im Hinblick auf die
Besetzung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts mit rechtskundigen
und technischen Richtern gestattet sein, sich zur vollen Wahrnehmung ihrer
Rechte ebenfalls durch einen Volljuristen und einen Patentanwalt vertreten zu las-

sen.

Im Ubrigen ergebe sich die Erstattungsfahigkeit der Kosten beider Anwélte auch
aus europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben, namlich aus Art. 14
der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG, aus dem Justizgewahrungsanspruch und
aus dem Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 20, 103 Abs. 1 GG). Auch sei der



Gleichheitsgrundsatz verletzt, weil die Erstattung von Rechtsanwaltskosten fiir das
Nichtigkeitsverfahren momentan entscheidend davon abhange, vor welchem Nich-
tigkeitssenat des Bundespatentgerichts die Klage verhandelt werde, worauf die
Klagepartei keinen Einfluss habe.

Aus der Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwaltes resultiere auch die

Berechtigung zum Ansatz der auf diesen entfallenden Kopienkosten.

Auch die Beauftragung des Privatsachverstandigen sei erforderlich gewesen. Die-
ser habe mit Hilfe seines umfassenden Fachwissens Recherchen durchgefihrt,
die anderweitig nicht verfigbar gewesen seien. Dies habe eine schnelle, effektive
und kosteneffiziente Recherche ermdglicht. Insgesamt habe der Sachverstandige
- entsprechend einer nunmehr vorgelegten Aufstellung und bezogen auf das vor-

liegende Verfahren - 351 Stunden abgerechnet.

Die Erinnerungsgegnerin tritt dem Vorbringen entgegen und bringt vor, vorliegend
sei die Einschaltung eines mitwirkenden Rechtsanwalts vielleicht forderlich, kei-
nesfalls aber notwendig gewesen; auch der Beauftragung eines Privatsachver-

standigen habe es nicht bedurft.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Die zulassige Erinnerung ist nicht begriindet.

Sowohl hinsichtlich der Grundlagen als auch des Umfangs der Kostenpflicht ver-
weist 8 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (88 91 ff.
ZPO). Eine analoge Anwendung des 8§ 143 Abs. 3 PatG kommt nicht in Betracht,

denn es liegt keine planwidrige gesetzliche Regelungsliicke vor (vgl. Senatsbe-



schliisse vom 24. Oktober 2006 - 4 ZA (pat) 36/06 zu 4 Ni 47/04 - und vom 29. Ja-
nuar 2009 - 4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 43/05; vgl. auch Benkard/Rogge, PatG,
10. Aufl., § 84 Rdnr. 31).

Es verbleibt somit bei der Regelung des § 91 Abs. 1 Satz1 ZPO, wonach die
unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten hat, soweit sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig wa-
ren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verstandige und wirtschaftlich vernunf-
tig handelnde Partei die die Kosten auslosende MalRnahme im Zeitpunkt ihrer Ver-
anlassung als sachdienlich ansehen durfte (Thomas/Putzo/HuR3tege, ZPO,
31. Auflage, RdNr. 9 zu § 91 ZPO).

1. Nach Maligabe der genannten Vorschriften sind die Kosten des mitwirken-

den Rechtsanwalts nicht erstattungsfahig.

In dem Beschluss vom 24. Oktober 2006 (4 ZA (pat) 36/06) hat der Senat die
Zuziehung eines Rechtsanwalts zusatzlich zur Bestellung eines Patentanwalts im
Nichtigkeitsverfahren bei Anhéangigkeit eines Verletzungsverfahrens als notwendig
angesehen (wohingegen er im Beschluss vom 29. Januar 2009 - 4 ZA (pat) 81/08,
GRUR 2010, 555 - fur das Nichtigkeitsberufungsverfahren die Notwendigkeit der
Bestellung eines weiteren Rechtsanwalts neben einem beim BGH zugelassenen
Rechtsanwalt verneint hat). Dies entspricht einer auch in verschiedenen Entschei-
dungen anderer Senate des Bundespatentgerichts vertretenen Auffassung (vgl.
1. Senat, BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706; 2.Senat, Beschluss vom
12. Marz 2009 - 2 ZA (pat) 82/07; 3. Senat, Beschluss vom 18. Mai 2010
- 3 ZA (pat) 1/09; 10. Senat, Beschluss vom 31. Marz 2010 - 10 ZA (pat) 5/08). Zur
Begrindung wird in den Entscheidungen ausgefihrt, es bedurfe in diesen Fallen
einer Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren, etwa im Hinblick auf eine
beschrankte Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren oder zum

Zwecke einer umfassenden gutlichen Einigung.



Zweifellos mag es aus Sicht einer verstandigen und wirtschaftlich verninftigen
Prozesspartei oftmals sinnvoll erscheinen, im Nichtigkeitsprozess neben dem
Patentanwalt auch einen Rechtsanwalt mit der Prozessfiihrung zu beauftragen,
vor allem, wenn dieser auch in dem parallel gefuhrten Verletzungsverfahren tétig
ist. Daftr kénnen insbesondere die in einem Nichtigkeitsverfahren nicht nur in
technischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht bisweilen sehr komplexen und
oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhéngenden Fragestellungen

sprechen.

Soweit in den genannten Entscheidungen jedoch die Auffassung vertreten wird,
dass im Patentnichtigkeitsverfahren die Notwendigkeit der Bestellung eines
Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt unter der Voraussetzung eines paralle-
len Verletzungsverfahrens ohne Einzelfallprifung immer zu bejahen sei, vermag
sich der Senat dem nicht anzuschlieBen. Eine solch generalisierende Betrach-
tungsweise, die in den genannten Féllen einer analogen Anwendung des § 143
Abs. 3 PatG gleich kame, ware mit dem in 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen
Grundsatz der Prifung entstandener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht verein-

bar (im Ergebnis ebenso Benkard/Rogge, a. a. O.).

Im Rahmen der Kostenfestsetzung kénnen die fur die zusatzliche Beauftragung
eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten daher nur abgerechnet werden, wenn
ihre Notwendigkeit im Einzelfall dargetan ist (im Ergebnis ebenso BPatG, 2. Senat,
BPatGE 50, 85 = BIPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735). Vorliegend ist dies nicht
der Fall.

Zuzugeben ist der Erinnerungsfihrerin, dass die Personenverschiedenheit der am
Verletzungs- bzw. am Nichtigkeitsverfahren beteiligten Personen fir sich genom-
men als Kriterium zum Ausschluss der Anerkennung einer kostenrechtlich zu
berticksichtigenden Doppelvertretung nicht ausreicht. Da diese Konstellation
immer anzutreffen ist, wenn ein Lizenznehmer wegen Verletzung eines Patentes

klagt, wohingegen die Nichtigkeitsklage immer gegen den im Patentregister Ein-



getragenen zu richten ist (8 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), hatte es anderenfalls - worauf
die Erinnerungsfuhrerin zutreffend hinweist - der Patentinhaber durch entspre-
chende Lizenzgewahrung in der Hand, die Kostenerstattung auch im Fall einer

notwendigen Doppelvertretung von vornherein auszuschlief3en.

Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung ist im vorliegenden Fall aber nicht aus-

reichend dargetan.

Zur Auslegung von Patentanspriichen ist der Patentanwalt berufen, zumal er
regelmanig Uber bessere technische Fachkenntnisse verfligt als der Rechtsan-
walt. Es ist daher kein Grund ersichtlich, weshalb der im Verletzungsverfahren mit-
wirkende und dort gemald 8§ 143 Abs. 3 PatG kostenmaliig zu bericksichtigende
Patentanwalt nicht unmittelbar den im Nichtigkeitsprozess bestellten Patentanwalt
(soweit er nicht ohnehin mit diesem identisch ist) informieren, sondern stattdessen
die Kommunikation und Koordinierung durch einen in beiden Verfahren tatigen
Rechtsanwalt erfolgen sollte. Auch im Hinblick auf etwaige, im Nichtigkeitsverfah-
ren geltend gemachte Beschrankungen des Schutzrechts, gegebenenfalls auch
mit Hilfe so genannter Disclaimer, ergibt sich nichts anderes. Die zutreffende
Annahme, das Verletzungsverfahren und das Verfahren tUber den Bestand des
Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, es sei die Reichweite etwaiger
Beschrankungen zu bericksichtigen und hierauf zu reagieren, lasst nicht erken-
nen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Fachkompetenz hierzu fehlt. Im
Gegenteil ist er durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmafiig in besonderer
Weise geeignet (vgl. insoweit die Ausfihrungen des 3. Senats, Mitt. 2008, 570 f.,
und des Senats im Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08). Abstrakt
denkbare, im Verletzungsverfahren begriindete taktische Uberlegungen oder das
maogliche Erfordernis, einen Vergleich zu formulieren, stellen regelmalig ebenfalls
keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten dar, die tGber die fachliche Kompe-
tenz eines Patentanwalts hinausgehen. Soweit sich innerhalb des Nichtigkeitsver-
fahrens die Notwendigkeit der Beurteilung einer gegenuber den urspringlich ein-

gereichten Unterlagen eingeschrankten Verteidigung des Schutzrechts ergibt, folgt
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dies regelméaRig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik, dessen Beurteilung zweifellos in die Fachkompetenz des Patentanwalts
fallt. Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Anspriche der Verletzungsge-
genstand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist
selbstverstandlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzumfangs und
die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand noch in den
Schutzbereich eines eingeschrankt verteidigten Patents fallen wirde bzw. fallt,
erfordern in der Regel ebenfalls keinen lber die Kenntnisse und Fahigkeiten des
Patentanwalts hinausgehenden juristischen Sachverstand. Dass sich dies im vor-
liegenden Fall anders verhalten kénnte, ist dem entsprechenden Vortrag der Erin-

nerungsfuhrerin nicht zu entnehmen.

Es sind auch keine sonstigen Umstande erkennbar, denen zufolge eine Doppel-
vertretung im vorliegenden Fall aus anderen Grinden notwendig gewesen sein
konnte. Dabei ist es Sache des Kostenglaubigers, substantiiert darlegen, warum
im Einzelfall auf Grund welcher konkreten Umstande eine Doppelvertretung erfor-
derlich gewesen ist. Dies stellt keine UberméaRige Differenzierung im Rahmen von
ublichen Geschehensablaufen dar, sondern dient dem Schutz des Kostenschuld-
ners vor einer sachlich nicht gerechtfertigten - und nicht unerheblichen - zusatzli-
chen Kostenbelastung. Damit dient diese Regelung vor allem auch Gerechtigkeits-

gesichtspunkten.

Die Nichtabrechenbarkeit von zusatzlichen Rechtsanwaltskosten stellt daher auch
keinen Verstol3 gegen das Prinzip der Waffengleichheit im Verhéaltnis zu anderen
Prozessbeteiligten dar. Es steht jeder Partei frei, sich im Verfahren sowohl von
Patent- wie und von Rechtsanwalten vertreten zu lassen, auch wenn sie damit
einen Uber das notwendige Mal3 hinausgehenden Aufwand treibt. Aus dem Um-
stand, dass eine Partei sich durch mehrere Anwalte vertreten lasst, kann daher
nicht auf die Notwendigkeit dieser Mal3nahme geschlossen werden. Die betref-
fende Partei muss in Kauf nehmen, dass ihr die Anwaltskosten im Falle ihres

Obsiegens ggf. nicht in vollem Umfang erstattet werden. Wirde man den Zusatz-
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aufwand fur eine Doppelvertretung - im Falle eines parallel gefihrten Verletzungs-
verfahrens - stets erstatten, dann wirde sich das Kostenrisiko auch fir solche
Beteiligten deutlich erhdéhen, die sich selbst eine Doppelvertretung nicht leisten
konnten. Diese wirden dann ggf. wegen des erhdhten Kostenrisikos von einer
Prozessfiihrung absehen. Diese Uberlegung zeigt, dass durch die pauschale Aus-
dehnung des Erstattungsanspruchs auf zusatzliche Rechtsanwaltskosten die Waf-
fengleichheit unter den Beteiligten eher gefahrdet als gefdrdert wirde. Dies gilt
unabhangig davon, ob sich im konkreten Einzelfall der Prozessgegner seinerseits
ebenfalls sowohl von einem Patent- als auch von einem Rechtsanwalt vertreten

|asst.

Durch die Nichterstattung von zuséatzlichen Rechtsanwaltskosten entsteht tber-
dies auch keine Disparitat gegeniiber dem fur die Entscheidung in Patentnichtig-
keitssachen zustandigen Spruchkdrper des Bundespatentgerichts, der gem. § 67
Abs. 2 PatG sowohl mit rechtskundigen als auch mit technischen Mitgliedern
besetzt ist. Patentanwaélte sind auf Grund ihrer Ausbildung jedenfalls im Regelfall
dazu imstande, auch die rechtlichen Hinweise des Gerichts aufzunehmen und in
prozessual geeigneter Weise umzusetzen. Wirde es in allen Verfahren im Rah-
men der Kostenerstattung auf die fachliche Paritdt zwischen dem Spruchkoérper
und der Parteivertretung ankommen, dann miisste im Ubrigen die Notwendigkeit
von Doppelvertretungskosten nicht nur in Nichtigkeitsverfahren, und dort nicht nur
bei parallel anhdngigem Verletzungsverfahren, sondern in allen Féllen des § 67
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 PatG anerkannt werden, weil die Senate des Bundes-
patentgerichts in diesen Verfahren stets sowohl mit rechtskundigen als auch mit

technischen Mitgliedern besetzt sind.

Den vorgetragenen Bedenken verfassungsrechtlicher Art vermag sich der Senat
ebenfalls nicht anzuschlie3en. Der in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG ver-
ankerte Justizgewéahrungsanspruch soll dem Einzelnen ermdglichen, zur umfas-
senden Wahrung seiner Rechte ungehindert die staatlichen Gerichte in Anspruch
nehmen zu kénnen (vgl. BVerfGE 85, 337, 345). Dieser Anspruch wird nicht
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dadurch beeintrachtigt, dass eine Prozesspartei im Fall ihres Obsiegens den
Ersatz der ihr durch die Prozessfluhrung entstandenen Kosten vom Gegner nur
insoweit verlangen kann, als es sich um notwendige Kosten handelt. Es wéare eher
umgekehrt problematisch, wenn die unterlegene Partei auch die nicht notwendi-
gen Kosten des Gegners zu erstatten hatte, weil dies - wie bereits erwahnt - dazu
fuhren konnte, dass ein wirtschaftlich schwacher Gestellter sich aus finanziellen
Grinden davor scheuen konnte, sein Recht zu verfolgen, was einer faktischen
Rechtswegsperre gleich kommen kodnnte (vgl. BVerfG-Kammerbeschluss, NJW
2006, 136, 137).

Der Anspruch auf rechtliches Gehdr (Art. 103 Abs. 1 GG) ist schon deshalb nicht
vereitelt, weil dieser Anspruch nur das Gehor als solches umfasst, nicht aber die
Vermittlung des Gehdérs durch einen Anwalt (BVerfGE 9, 124, 132; 38, 105, 118),
und erst recht nicht die Vermittlung durch Anwaélte verschiedener Fakultaten.
Davon abgesehen steht die Gehdrgewahrung in keinem Zusammenhang mit der
Kostenerstattung durch den Prozessgegner.

Soweit die Erinnerungsfihrerin einen Verstol3 gegen den Gleichheitsgrundsatz
des Art. 3 Abs. 1 GG geltend macht, weil die Erstattung der Rechtsanwaltskosten
davon abhangig sei, welcher der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts
dariiber entscheide, so ist ihr entgegenzuhalten, dass der Gleichheitssatz durch
verschiedene Auslegungen derselben Bestimmungen durch verschiedene erken-
nenden Gerichte nicht verletzt wird (BVerfGE 19, 38, 47). Es ist der Erinnerungs-
fuhrerin zwar zuzugeben, dass in der Frage einer Kostenerstattung von Doppel-
vertretungskosten eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung - etwa durch eine
gesetzliche Klarstellung oder durch die Einfihrung der Mdglichkeit eines Stichent-
scheids durch den Bundesgerichtshof - wiinschenswert ware. Es ist aber Sache
des Gesetzgebers, die Voraussetzungen fir eine solche Vereinheitlichung zu
schaffen. Keineswegs fiihrt das Fehlen entsprechender Vorschriften zu einer Ein-
schrankung der jeweils zustdndigen Senate des Bundespatentgerichts in der



-13 -

Unabhangigkeit ihrer Rechtsprechung bzw. zu einem Zwang, sich mit den anderen

Senaten in dieser Frage abzustimmen.

2. Ebenso wie die Kosten des Rechtsanwalts sind auch die auf diesen entfal-

lenden Kosten fur die Anfertigung von Kopien nicht berticksichtigungsfahig.

3. Die Aufwendungen fur den Privatgutachter sind ebenfalls nicht erstattungsfa-
hig.

Es ist Sache des Prozessbevollmachtigten der Partei, sich aufgrund seiner Ausbil-
dung die technischen und rechtlichen Grundlagen fur die Beurteilung des Pro-
zessstoffs selbst zu erarbeiten. Dass diese Tatigkeit durch Beauftragung eines Pri-
vatgutachters erleichtert wird, ist dabei ohne Belang und kann nicht zur Erstat-

tungsfahigkeit der dabei entstandenen Kosten flhren.

Ein Ansatz fur die Kosten eines Privatgutachters, der prozessbegleitend tatig wird,
kommt in erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren nur ausnahmsweise in Betracht,
wenn das Gutachten vom Gericht eingefordert oder fur die Entscheidung notwen-
dig war (Benkard/Rogge a. a. O., 8§ 84 Rdnr. 38). Die Erinnerungsfiihrerin hat nicht
behauptet, dass ein solcher Sachverhalt hier vorgelegen habe.

Soweit geltend gemacht wird, der Privatgutachter habe zur Vorbereitung der Klage
umfangreiche Recherchetatigkeiten durchgefihrt, wurde bereits in dem angegriffe-
nen Beschluss zutreffend dargelegt, dass die hierauf entfallenden Kosten grund-
satzlich erstattungsfahig sind. Dies setzt aber voraus, dass die Kosten der reinen
Recherchetétigkeit, soweit sie sich auf den konkreten Rechtsstreit beziehen,
gesondert ausgewiesen werden. Die von der Klagerin vorgelegten Belege bezie-
hen sich aber nicht lediglich auf durchgefiuihrte Recherchen zum relevanten Stand
der Technik, sondern auf die Tatigkeit des Privatgutachters ,bei der Untersuchung
der Patentfahigkeit” der Anspriiche des Streitpatents und bei der mundlichen Ver-

handlung. Eine solche pauschale Auflistung ist flr die Abrechnung von Recher-
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chekosten ungeeignet, weil aus ihr nicht hervorgeht, inwieweit sie auch - nicht
erstattungsfahige - sonstige Beratungskosten umfasst. Insbesondere ist darauf
hinzuweisen, dass die Auswertung der Rechercheergebnisse die ureigene Auf-
gabe des als Vertreter bestellten Patentanwalts und mit dessen Verfahrensgebuhr

abgegolten ist.

4. Eine Vorlage an den Europaischen Gerichtshof entsprechend dem Hilfsan-

trag der Erinnerungsfihrerin kommt nicht in Betracht.

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABIEU
L 195/16 v. 2. Juni 2004) regelt die Verpflichtung der Vertragsstaaten, fur Verlet-
zungsverfahren sicherzustellen, dass der Unterliegende regelmalig die Kosten
der obsiegenden Partei zu tragen hat, sofern diese Kosten zumutbar und ange-

messen sind und sofern Billigkeitsgriinde nicht entgegenstehen.

Unabhéangig von der Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie auf das Patentnich-
tigkeitsverfahren, hat der Gesetzgeber in den hier anzuwendenden Vorschriften
der 8 84 Abs. 2 PatG und 88 91 ff. ZPO entsprechende Regelungen getroffen (vgl.
Amtliche Begrindung zum Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rech-
ten des geistigen Eigentums, BPMZ 2008, 274, 296).

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, fur deren Auslegung der EuGH angerufen wer-
den konnte, trifft demgegeniber keine Bestimmung, in welchen Fallen Kosten
zumutbar und angemessen sind. Dies ist regelméafig nur bei solchen Kosten der
Fall, die zur Rechtsverfolgung oder zur Rechtsverteidigung erforderlich i. S. v. § 91
ZPO sind. Die entsprechende Regelung ist also nationalen Charakters und daher

keine Frage, die gemeinschaftsrechtlicher Priufung bedurfte.



-15 -

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 97 ZPO.
Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht den geltend gemachten Kosten fur

den Rechtsanwalt, fir Kopien und fur die Kosten des privaten Sachverstandigen.

Rauch Dr. Hartung Voit
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