BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 1/04 (EV)
verbunden mit
2 Ni 26/04 (EVU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152
08.05






betreffend das europaische Patent 0 626 911
(DE 593 00 964)

hier: Kostenerinnerung

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsit-
zende Richterin Sredl sowie die Richter Gutermuth und
Dipl.-Ing. Univ. Harrer am 7. Februar 2008

beschlossen:
Die Erinnerung der Beklagten zu 1) und 2) vom 4. Septem-
ber 2007 gegen den Kostenansatz der Kostenbeamtin vom

23. August 2007 wird als unbegrtindet zuriickgewiesen.

Grinde

Die Klagerinnen der Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 1/04 (EU) und 2 Ni 26/04 (EU) ha-
ben in den Klagen jeweils einen vorlaufig geschatzten Streitwert von 1 Million Euro

angegeben und je 20.052,00 Euro Gerichtsgebihr entrichtet.



Mit Beschluss vom 17. Januar 2005 wurden die Verfahren zur gemeinsamen Ver-

handlung und Entscheidung verbunden.

In der Verhandlung vom 8. Dezember 2005 wurde fur das Verfahren vor dem Bun-
despatentgericht ein Streitwert von 2 Millionen Euro festgesetzt; auf Antrag der

Klagerinnen wurde die Sache vertagt.

In der Verhandlung vom 1. Mérz 2007, in der am Ende das Streitpatent durch End-
urteil mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik fir nichtig erklart
wurde, wurde ausweislich des Protokolls die Streitwertfrage nicht mehr erortert.
Die Beklagten haben gegen das Urteil vom 1. Méarz 2007 Berufung eingelegt (BGH
X ZR 107/07).

Mit Kostenansatz vom 23. August 2007 hat die Kostenbeamtin gegeniiber den Be-
klagten als Kostenschuldner gemaf § 4 PatKostG Gebihren in Hohe von insge-
samt 67.146,85 € in Ansatz gebracht, ausgehend von einem Streitwert von
2 Millionen € und zweimal 4,5 Gebihren (zuztuglich Dokumentenpauschale). Nach
Abzug der von den Klagerinnen entrichteten zweimal 20.052,00 € verblieben
27.042,85 €, die von den Beklagten je zur Hélfte eingefordert wurden.

Mit der Erinnerung machen die Beklagten geltend, der Kostenansatz vom 23. Au-
gust 2007, in welchem zweimal eine Klagegebihr in Héhe von 33.522,00 € zu-
grunde gelegt worden sei, sei nicht zutreffend. Er lasse auf3er Acht, dass der
Streitwert von 2.000.000,00 € zeitlich erst nach der Verbindung der zuvor unter
Zugrundelegung eines geschatzten Streitwerts von jeweils 1.000.000,00 € ge-
trennt geflhrten Nichtigkeitsverfahren bestimmt worden sei und sich auf das ver-
bundene Verfahren beziehe, nicht dagegen auf die unabhéngig voneinander in
Gang gebrachten Ausgangsverfahren. Ausweislich des Protokolls der mindlichen
Verhandlung vom 8. Dezember 2005 seien alle Parteien von einem Streitwert von
1.000.000,00 € ausgegangen. Die gerichtliche Festsetzung des Streitwerts auf
2.000.000,00 € sei ersichtlich unter der Erwagung vorgenommen worden, dass fir



die beiden anfangs getrennt eingereichten Nichtigkeitsklagen jeweils ein Streitwert
von 1.000.000,00 € angenommen worden sei, und dass nach der Verfahrensver-
bindung zur Ermittlung des Streitwerts des verbundenen Verfahrens eine Addition

dieser beiden Ausgangsstreitwerte vorzunehmen sei.

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 19. Juli 1967 - ,Flaschen-
kasten“ bestehe nach Verbindung zweier Verfahren nur noch ein Verfahren, so
dass eine zweimalige Festsetzung der Klagegebihr aus einem Streitwert von
2.000.000,00 € nicht zutreffend sein konne. Eine Verfahrensverbindung nach
8 147 ZPO stelle ein Instrument dar, um Gericht und Parteien Kosten zu ersparen
(Urteil vom 29. Januar 1992 im Verfahren 3 Ni 16/91 - Streitwert nach Verbin-
dung).

Die Beklagten beantragen,

1. die mit Gerichtsschreiben vom 23. August 2007 angesetzte
Kostenschuld in H6he von 27.042,85 € aufzuheben und

2. die Verpflichtung zur vorlaufigen Zahlung des Betrages von
27.042,75 € bis zum Erlass einer endgiltigen Entscheidung
uber die gegebenenfalls noch bestehende Kostenschuld aus-

zusetzen.

Uber die Erinnerung war gemalR § 11 Abs. 1 PatkostG durch den Senat zu ent-
scheiden, nachdem ihr die Kostenbeamtin nicht abgeholfen hat.



In der Sache hat die Kostenbeamtin zu Recht nach der mit Beschluss vom 8. De-
zember 2005 erfolgen Streitwertfestsetzung durch den Senat (2.000.000,00 €) den
Kostenansatz Uberprift und berichtigt, da dieser zuvor auf einem vorlaufigen

Streitwert von jeweils 1.000.000,00 € in den beiden Ausgangsverfahren basierte.

Unzutreffend geht die Erinnerung davon aus, die Streitwertfestsetzung auf
2.000.000,00 € im verbundenen Verfahren beruhe auf einer Addition der Einzel-
streitwerte der Einzelverfahren. Vielmehr war ausschlaggebend fiir den Ansatz ei-
nes hoheren Streitwertes, dass dem Senat drei Verletzungsverfahren mit jeweils
einem Streitwert von 1.000.000,00 € als anhéngig genannt wurden, so dass der
damaligen Ubereinstimmenden Anregung der Parteien, den Streitwert im Nichtig-
keitsverfahren auf 1.000.000,00 € festzusetzen, nicht gefolgt werden konnte. Mal3-
geblich fur die Hohe des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit an der
Nichtigerklarung des angegriffenen Patents, wobei die Streitwerte von Verlet-
zungsverfahren einen Anhaltspunkt fir die untere Grenze bieten kodnnen
(Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl., § 84 Rdnr. 48). Im Ubrigen haben die Be-
teiligten gegen die damalige Streitwertfestsetzung auch keine Einwendungen er-
hoben, insbesondere auch nicht in der spateren mundlichen Verhandlung vom
1. Marz 2007.

Ausgehend hiervon waren - bei Berlcksichtigung des tatséchlichen Streitwerts
von 2.000.000,00 € - bereits bei Einreichung der Klagen von jeder der Klagepar-
teien der Verfahren 2 Ni 1/04 (EU) und 2 Ni 26/04 (EU) 4,5 Gebuhren aus einem
Streitwert von 2.000.000,00 € zu entrichten gewesen, wie die Kostenbeamtin zu-

treffend errechnet hat.

Bei einer einheitlichen Verfahrensgebihr, die bei Einleitung des Verfahrens durch
Klageerhebung fallig wird (8 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG), tritt auch im Fall einer spa-
teren Verbindung zweier Verfahren keine nachtragliche ErméRigung dieser Ge-
bihren ein, wie dies bei dem friher geltenden System von Einzelgebihren (z. B.

Beweisgebihren, Urteilsgeblhren) méglich war. Hierzu bietet das Patentkosten-



gesetz bzw. das Gerichtskostengesetz weder eine gesetzliche Grundlage noch
ware ersichtlich, nach welchen Mal3staben eine derartige Erméaligung - etwa nach
jeweiligem Stand des Verfahrens bei Verbindung - berechnet werden sollte.

Das Patentkostengesetz geht vielmehr davon aus, dass jeder, der eine Klage ein-
reicht, auch die entsprechende Verfahrensgebuhr einzuzahlen hat. Ansonsten
konnten sich, wére bereits eine Klage gegen ein Patent anhangig, beliebig viele
weitere Nichtigkeitsklager ,gerichtskostenfrei® an diesem Verfahren beteiligen,

gelange es ihnen, eine Verbindung herbeizufiihren.

Nach Beendigung der I. Instanz folgt regelmaRig eine Uberpriifung, ob der Kosten-
ansatz noch zutreffend ist oder ob Gebihren nachzufordern oder zu erstatten
sind. Ware die Klage abgewiesen worden, hatten die Klager die Gebuhrendiffe-
renz einzuzahlen gehabt. Nachdem aber die Beklagten in I. Instanz unterlegen
sind und ihnen die Verfahrenskosten auferlegt wurden, hat die Kostenbeamtin zu

Recht von ihnen die Gebuhrendifferenz eingefordert.
Aus diesem Grund war auch dem Antrag auf Aussetzung der Zahlungspflicht bis
zu einer endgultigen Entscheidung lUber die Kostenschuld der Beklagten nicht zu

entsprechen.

Die fristfrei und gebuUhrenfrei zulassige Kostenerinnerung war daher insgesamt als

unbegrindet zuriickzuweisen.

Sredl Gutermuth Harrer

Be



