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Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV

1.

Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsan-
walts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist,
wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes
Verletzungsverfahrens anhangig ist.

Trotz der erforderlichen Einzelfallprifung, darf die im Hinblick auf die Erstat-
tungsfahigkeit von Anwaltskosten als geboten anzusehende typisierende Be-
trachtsweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im
Nichtigkeitsverfahren nicht durch eine UbermaRige Differenzierung der Voraus-
setzungen fur die Erstattungsfahigkeit de facto aul3er Kraft besetzt werden.

Auch wenn es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Kosten auslésenden
Malnahmen auf den Zeitpunkt ihrer Veranlassung ankommt, ist diese ex-ante-
Sichtweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Ni-
chtigkeitsverfahren nicht uneingeschrankt anwendbar. Der tatsachliche Verfah-
rensverlauf kann vielmehr als Indiz fur die Beurteilung der Frage herangezogen
werden, ob die entsprechende Vorgehensweise einer Partei zur vollen Wahr-
nehmung ihrer Belange letztlich erforderlich war oder nicht.



BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 20/10
(zu 5 Ni 84/09 (EV))

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das europaische Patent ... (...)

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 5.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
18. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Gutermuth, des Rich-

ters Schell und des Richters Dipl.-Ing. Kuiest

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Nichtigkeitsklagerin zu 2) wird der Kos-
tenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 6. Mai 2010
dahin abgeandert, dass die von der Nichtigkeitsbeklagten der
Klagerin zu 2) zu erstattenden Kosten auf insgesamt
20.502,-- € festgesetzt werden.

2. Der zu erstattende Betrag ist vom 19. Oktober 2009 an mit funf

Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu

verzinsen.



3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragt die Nichtigkeitsbe-

klagte.

4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens betragt 5.150,-- €.

Grinde

Mit Urteil vom 30. Juli 2009 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klagerin
das europaische Patent ... mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundes

republik Deutschland im Umfang der Patentanspriche 1 und 5 bis 10 fir nichtig
erklart und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert fur
das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde durch Beschluss vom selben
Tage auf 250.000,-- € festgesetzt. Wahrend des Nichtigkeitsverfahrens war zwi-
schen den Parteien ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhan-
gig, in dem fur die Nichtigkeitsklagerin zu 2) ebenfalls der vorliegend mitwirkende

Rechtsanwalt aufgetreten ist.

Die Klagerin zu 2) hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei auch die Kosten fir
den am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemacht. Hierzu
hat sie vorgetragen, die Abstimmung zwischen dem Nichtigkeits- und dem parallel
anhangigen Verletzungsverfahren sowie die Komplexitdt des Nichtigkeitsverfah-
rens habe die Mitwirkung des Rechtsanwalts erforderlich gemacht.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag der Klagerin zu 2) hinsichtlich der
Kosten der Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt widersprochen und

hierzu ausgeflhrt, dass diese nicht notwendig gewesen seien.



Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. Mai 2010 wurden die von der Beklagten
an die Klagerin zu 2) zu erstattenden Kosten - ohne Berlicksichtigung der geltend
gemachten Rechtsanwaltsgebihren - auf 15.352,00 € festgesetzt und der weiter-
gehende Antrag zuriickgewiesen. Zur Begrundung wurde ausgefuhrt, eine Doppel-
vertretung im Nichtigkeitsverfahren kénne nur dann als notwendig angesehen wer-
den, wenn anwaltliche Leistungen erbracht werden mussten, fir die weder ein Pa-
tent- noch ein Rechtsanwalt fur sich allein genommen ausreichend qualifiziert
seien, etwa wenn Uber den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus diffi-
zile Rechtsprobleme zu behandeln seien, denen ein Patentanwalt ohne die Hinzu-
ziehung eines Rechtsanwalts nicht zu begegnen vermdge. Eine solche Fallgestal-
tung liege hier jedoch nicht vor. So habe die Beklagte den Termin zur mundlichen
Verhandlung nicht wahrgenommen. Es entspreche nicht dem Vorgehen einer kos-
tenbewussten, wirtschaftlich verntinftigen Partei, bereits bei Einleitung eines Nich-
tigkeitsverfahrens einen Rechtsanwalt wegen moglicherweise im Verfahrensablauf
auftretenden rechtlichen Schwierigkeiten zu beauftragen. Auch die Mdglichkeit ei-
ner vergleichsweisen Einigung zwischen den Parteien habe vorliegend offensicht-
lich zu keinem Zeitpunkt im Raum gestanden. Bei dieser Sachlage seien die gel-
tend gemachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts mangels Notwendigkeit

nicht erstattungsfahig.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klagerin zu 2). Sie tragt
zur Begriindung vor, die Nichtigkeitsklage habe direkte Auswirkungen auf den pa-
rallel gefuhrten Verletzungsstreit gehabt, was eine ausfuhrliche Er6rterung und
Abstimmung zwischen dem federfihrenden Rechtsanwalt im Verletzungsverfah-
ren und dem bevollmachtigten Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren erforderlich
gemacht habe. Auch in der mindlichen Verhandlung seien schwierige Rechtsfra-
gen zu erbrtern gewesen, wie etwa die Frage des Rechtsschutzbedirfnisses an
der Klage. Dass die Beklagte an der mindlichen Verhandlung nicht teilgenommen
habe, begrinde schon deshalb keine andere Werbung, weil die Klagerin zu 2) erst
nach Aufruf der Sache hiervon durch den Senat informiert worden sei. Zudem sei

ihr ein Schriftsatz der Beklagten unter Beifigung einer "Verzichtserklarung" im



Verhandlungstermin Ubergeben worden. Erst nach umfangreichen und detaillierten
rechtsanwaltlichen Ausfihrungen zur mangelnden Eindeutigkeit dieses Dokumen-
tes, insbesondere im Hinblick auf den weiterhin anh&ngigen Verletzungsprozes-
ses, habe die Wirksamkeit dieser Erklarung nachvollziehbar in Zweifel gezogen
werden konnen. Dies alles verdeutliche die Notwendigkeit der Mitwirkung eines

Rechtsanwaltes.

Die Erinnerungsfihrerin und Nichtigkeitsklagerin zu 2) beantragt sinngemal,

1. den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als er die
Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in folgendem Umfang
als nicht erstattungsfahig absetzt:

- 1,3 Verfahrensgebihr gemaln Nr. 3100 VV RVG:
2.667,60 €

- 1,2 Terminsgebihr gemald Nr. 3102 VV RVG 2.462,40 €

- Post- und Telekommunikationspauschale gemafy Nr. 7002
VV RVG: 20,00 €

2. auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in dem vor-
stehenden Umfang als von der Beklagten an die Klagerin zu 2)

zu erstatten festzusetzen.
Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,
die Erinnerung zurtickzuweisen.
Zur Begrindung fuhrt sie aus, die Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch
Rechtsanwalt und Patentanwalt habe im vorliegenden Fall nicht bestanden. Die

Mitwirkung des Rechtsanwalts zur Prufung der Auswirkungen der Antrage im

Nichtigkeitsverfahrens auf einen parallelen Verletzungsprozess sei insoweit unbe-



achtlich. Es seien vorliegend keine aul3ergewohnlich schwierigen Rechtsfragen
verfahrensrelevant geworden, welche die Mitwirkung eines Rechtsanwalts erfor-

derlich gemacht hatten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, da die von der Erinne-
rungsfuhrerin vorgetragenen Argumente keine Fallgestaltung belegten, in der aus
aufgrund besonderer rechtlicher Schwierigkeiten der Mitwirkung eines Rechtsan-
walts bedurft hatte.

Wegen des Weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug ge-

nommen.

Die gem. 8§ 23 Abs. 2 RPfIG zulassige Erinnerung hat in der Sache Erfolg.

Die der Erinnerungsfiihrerin und Nichtigkeitsklagerin zu 2) von der Beklagten zu
erstattenden Kosten werden auf insgesamt 20.502,-- € festgesetzt. Mithin sind ihr
noch 5.150,-- € zu erstatten, namlich die geltend gemachten Kosten des Rechts-

anwalts.

Rechtsgrundlage fir die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84
Abs. 2 S. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung tber die Kos-
ten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kos-
tentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf 88 91 ff. ZPO. Eine analoge He-
ranziehung des 8§ 143 Abs. 3. PatG scheidet dagegen nach inzwischen gefestigter
Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts aus, da es an
der hierflr erforderlichen Regelungslicke fehlt (vgl. hierzu BPatGE 51, 225,
m. w. N.). Nach der somit anzuwendenden Regelung des § 91 Abs.1 S.1 ZPO
hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere

die der Gegenseite erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckent-



sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die
notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine
verstandige und wirtschaftlich verniinftig handelnde Partei die Kosten verursa-
chende Malinahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen
durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrneh-
mung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zéliner,
ZPO, 28. Auflage 2010, 8§ 91 Rdn. 12; HuR3tege in Thomas/Putzo, ZPO, 31. Aufla-
ge, 8 91 Rdn. 9). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der

Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren.

Trotz der erforderlichen Einzelfallprifung ist insoweit fir geeignete Fallkonstellatio-
nen eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2005, 1072
- Auswartiger Rechtsanwalt V, m. w. N.). Diese darf zwar nicht zu einer pauscha-
len Anerkennung von Doppelvertretungskosten ohne den Nachweis ihrer Notwen-
digkeit fuhren, gleichzeitig ist aber zu beachten, dass eine UberméaRig differenzie-
rende Prifung regelméafig zu einem aufwéandigen Kostenstreit fihren und letztlich
die anzustrebende, typisierende Betrachtungsweise aul3er Kraft setzen wirde. Der
Gerechtigkeitsgewinn, der mit einer solchen Vorgehensweise hypothetisch ver-
bunden sein kann, steht in keinem Verhaltnis zu den sich zwangslaufig einstellen-
den Nachteilen, wenn letztlich in nahezu jedem Einzelfall intensiv dartber gestrit-
ten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder
RechtsverteidigungsmalRinahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005,
271 - Unterbevollméachtigter Ill, m. w. N.). Hat es somit bei einer typisierenden Be-
trachtungsweise zu bleiben, so wird eine Doppelvertretung bei der Einleitung eines
Nichtigkeitsverfahrens regelmaflig dann als sachdienlich und notwendig anzuse-
hen sein, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent be-
treffendes Verletzungsverfahren anhangig ist. Denn das Patentnichtigkeitsverfah-
ren hat regelmalig entscheidende Bedeutung fur den Ausgang eines solchen Ver-
letzungsprozesses. Neben der Nichtigerklarung oder einer Beschrdnkung des
Streitpatents kann insoweit auch im Fall der Abweisung der Nichtigkeitsklage eine

in den Entscheidungsgriinden vorgenommene Auslegung der Patentanspriiche



wesentlichen Einfluss auf die vom Verletzungsgericht vorzunehmende Ermittlung
des Schutzbereichs des Streitpatents haben und damit auch fir die Entscheidung
der Verletzungsfrage von Bedeutung sein (vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760 f.
- Dungerstreuer). Deshalb ist in solchen Fallen das Vorgehen in beiden Verfahren
im Hinblick auf eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung regelméa-
Big aufeinander abzustimmen, beispielsweise hinsichtlich der Notwendigkeit bzw.
Tragweite einer beschréankten Verteidigung des Streitpatents oder der Moglichkei-
ten einer umfassenden Einigung zwischen den Parteien. Allerdings kann bei ei-
nem deutlichem Abweichen vom Regelfall die Erstattung von Doppelvertretungs-
kosten auch ausscheiden, etwa wenn die Nichtigkeitsbeklagte nach Erhebung der
Klage umgehend auf Anspriche aus dem Patent fur die Vergangenheit und die
Zukunft verzichtet und auch zuvor keinen Anlass zur Klage gegeben hat oder
wenn sonst einen Fallkonstellation feststellbar ist, welche die Mitwirkung eines
Rechtsanwalts ersichtlich als entbehrlich erscheinen lasst (vgl. hierzu etwa BPatG
GRUR 2008, 735). Eine Abwéagung allein unter dem (hypothetischen) Gesichts-
punkt, wann eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem Patentanwalt bewal-
tigt werden kann bzw. wann es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf,
erscheint dagegen als maf3gebliches Prufungskriterium fur die Notwendigkeit der
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren nicht angezeigt. Dies
bereits deshalb, weil es in den Fallen eines parallelen Verletzungs- und Nichtig-
keitsverfahrens weniger um die Frage geht, ob ein Patentanwalt kraft seiner Aus-
bildung zur alleinigen Fuhrung eines Nichtigkeitsverfahrens beféahigt ist. Vielmehr
steht insoweit die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren im
Vordergrund, aufgrund derer es fur eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechts-
verteidigung sachdienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Ver-
letzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzu-
gezogen wird (vgl. hierzu auch BPatG BIfPMZ 2010, 371 ff.).



Bei Berticksichtigung dieser Grundséatze kann davon ausgegangen werden, dass
im vorliegenden Fall die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts notwendig i. S. v.
8884 Abs. 2 S. 2 PatG 8§91 Abs. 1 S. 1 ZPO war. Aufgrund der zeitgleich anhéan-
gigen Verletzungsklage war hier eine umfassende Abstimmung zwischen Nichtig-
keits- und Verletzungsverfahren geboten. Die vorliegende Fallkonstellation weist
keinerlei Anhaltspunkte daflr auf, dass die typischerweise zwischen den beiden
Verfahren bestehenden Berihrungspunkte hier entfallen wéaren und deshalb eine
vom Regelfall abweichende Bewertung geboten ware. Vielmehr hat die Klagerin
zu 2) die Notwendigkeit einer Doppelvertretung insoweit ausreichend dargetan. In-
soweit kommt es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Kosten auslosenden
Malnahmen auf den Zeitpunkt ihrer Veranlassung an, so dass insoweit auf eine
Betrachtung ex ante abzustellen und das Gebot sparsamer Prozessflihrung zu be-
achten ist (vgl. Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 68. Aufl., 8§91
Rdn. 103). Diese ex-ante-Sichtweise ist nach Ansicht des Senats jedoch nicht un-
eingeschrankt anwendbar, da der tatsachliche Verfahrensverlauf durchaus als In-
diz fur die Beurteilung der Frage herangezogen werden kann, ob die entsprechen-
de Vorgehensweise einer Partei zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange letztlich
erforderlich war oder nicht. Bestétigen also die erst im Verlauf des Verfahrens ein-
getretenen Umstande, dass die zusatzliche Beauftragung eines Rechtsanwalts als
sachdienlich und gerechtfertigt anzusehen war und liegt auch sonst - wie hier -
keine Fallgestaltung vor, die dafur spricht, dass im Zeitpunkt der Mandatserteilung
eine mitwirkende Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht als sachdienlich an-
gesehen werden durfte, spricht dies fur die Notwendigkeit der Doppelvertretung.
Im Ubrigen erscheint es kaum begriindbar, Falle, in denen die Mitwirkung eines
Rechtsanwaltes erst im Laufe eines Nichtigkeitsverfahrens erfolgte (etwa wegen
erforderlich werdender Zeugenvernehmungen oder Streitverkiindungen) anders zu
behandeln als solche Fallgestaltungen, in denen ein Rechtsanwalt von Beginn an
am Nichtigkeitsverfahrens mitwirkt hat, entsprechende Rechtsprobleme aber erst
im Laufe des Verfahrens auftraten. Vorzubeugen ist einer insoweit zu grof3ziigigen
Handhabung allenfalls in Fallen, in denen ein rechtlich komplizierter Streitverfah-

rensinhalt erst im Verlauf des Verfahrens geschaffen wird, um eine Kostenerstat-
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tung zu rechtfertigen. Dies im Einzelfall zu begriinden, dirfte jedoch wiederum

nicht einfach sein.

Nach alledem war die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im vorliegenden Nichtig-
keitsverfahren auf Seiten der Klagerin zu 2) als notwendig anzusehen. Seine Kos-
ten sind somit zu erstatten. Die Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem
19. Oktober 2009, dem Tag des Eingangs des Festsetzungsgesuchs beim Bun-
despatentgericht, ergibt sich aus 8§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 88 104 Abs. 1 Satz 2,
103 Abs. 1 ZPO.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsgegnerin 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 von der Nichtigkeitsklagerin zu 2) geltend gemachten Betrag.

Gutermuth Schell Kiest

Pl
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