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Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V

Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtig-
keitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtig-
keitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhangig ist (zuletzt
Beschluss vom 31. Marz 2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungs-
kosten im Nichtigkeitsverfahren Ill).
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3 ZA (pat) 29/10 zu
3 Ni 21/07 (EV)
hinzuverbunden

3 Ni 22/07 (EU) und
3 Ni 26/07 (EV)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das europaische Patent ...

(DE ..)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung
des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Dr. Egerer und Schell am
24. Februar 2011



beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Nichtigkeitsklagerin zu 2) wird der Kos-
tenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom
25. Marz 2010 dahin abgeandert, dass die von der Nichtig-
keitsbeklagten der Klagerin zu 2) zu erstattenden Kosten auf

insgesamt 177.844,48 Euro festgesetzt werden.

2. Der zu erstattende Betrag ist vom 2. November 2009 an mit
funf Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz nach § 247 BGB

ZU verzinsen.

3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragt die Nichtigkeits-

beklagte.

4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens betragt
78.760 Euro.

Grinde

Mit Urteil vom 28. Oktober 2008 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klage-
rn zu 2) das europdische Patent ... mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland teilweise im Umfang des Patentanspruchs 4 fur nich-
tig erklart und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert
fur das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde mit Beschluss vom 17. Au-
gust 2009 auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Wahrend des Nichtigkeitsverfahrens
war zwischen den Parteien ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren



anhangig, in dem fir die Nichtigkeitsklagerin zu 2) ebenfalls der vorliegend mitwir-

kende Rechtsanwalt aufgetreten ist.

Die Klagerin zu 2) hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei auch die Kosten fur
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 25. Marz 2010 wurden die von der Beklag-
ten an die Klagerin zu 2) zu erstattenden Kosten - ohne Berucksichtigung der gel-
tend gemachten Rechtsanwaltsgebihren in Ho6he von 78.760 Euro - auf
99.084,48 Euro festgesetzt und der weitergehende Antrag zuriickgewiesen. Zur
Begriindung wurde im Kostenfestsetzungsbeschluss ausgefihrt, dass die mangels
analoger Anwendbarkeit des § 143 Abs. 3 PatG nach 8§91 Abs. 1 S. 1 ZPO von
der unterliegenden Partei zu erstattenden Kosten nur solche Aufwendungen um-
fassten, die erstens den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zuzurechnen und zwei-
tens zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig
seien. Vorliegend fehle es bereits an der ersten der kumulativ zu erfullenden
Voraussetzungen, da hierzu nur die Aufwendungen zahlen, die im Prozess selbst
entstehen, also in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Prozess selbst stehen.
Hierzu zéhle aber nicht die Mitwirkung des Rechtsanwalts, um die Auswirkungen
der Antrdge im Nichtigkeitsverfahren auf einen parallelen Verletzungsprozess zu
prufen, z. B. im Hinblick auf die Tragweite einer beschréankten Verteidigung des
Patents und Auswirkungen auf Schadenersatzanspriche. Die hierdurch veran-
lassten Kosten seien nicht der Erlangung des Nichtigkeitsurteils oder der Verteidi-

gung im Nichtigkeitsverfahren, sondern dem Verletzungsprozess zuzuordnen.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klagerin zu 2). Sie tragt
zur Begriindung vor, dass die Kosten aufgrund der engen Verzahnung zwischen
Nichtigkeitsverfahren und dem parallelem Verletzungsstreit erstattungsfahig seien.
Die direkten Auswirkungen des Nichtigkeitsverfahrens auf den parallel gefuhrten
Verletzungsstreit habe eine ausfihrliche Erérterung und Abstimmung zwischen
dem federfihrenden Rechtsanwalt im Verletzungsverfahren und dem bevollmach-
tigten Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren erforderlich gemacht. So seien die
rechtlichen Probleme und entscheidungserheblichen grundséatzlichen Rechtsfra-
gen zur Auslegung des Patentanspruchs, dessen Anspruchskategorie sowie Aus-
gestaltung als product-by-process-Anspruch im Nichtigkeits- und Verletzungsver-
fahren gleichermafl3en relevant und bereits im Vorfeld der Nichtigkeitsklage wie
auch der Klageerwiderung im Verletzungsverfahren durch Mitwirkung eines
Rechtsanwalts zu klaren und abzustimmen gewesen. Die geltend gemachten Kos-
ten fur die Mitwirkung des Rechtsanwalts seien deshalb selbstverstandlich solche
des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens und betrafen auch eine notwendige Mit-
wirkung im Hinblick auf die mal3geblichen zentralen Rechtsfragen, wie den Anfor-
derungen der Offenbarung eines neuheitsschadlichen Stands der Technik, hier
eines Racemats im Hinblick auf darin enthaltene Enantiomere sowie die weiteren
Erfordernisse der mdglichen Bereitstellung, die erst im Nachhinein durch den Bun-
desgerichtshof mit seinen Entscheidungen ,Olanzapin® und ,Escitalopram*“ geklart
worden seien. Dies alles verdeutliche die Notwendigkeit der Mitwirkung eines

Rechtsanwaltes.

Die Erinnerungsfihrerin und Nichtigkeitsklagerin zu 2) beantragt sinngemars,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom
25. Marz 2010 abzuéndern und weitere Kosten in Hohe von
78.760,- € zuzuglich Zinsen in Hohe von finf Prozentpunkten tber

dem Basissatz seit dem 2. November 2009 festzusetzen.



Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurtckzuweisen.

Die Beklagte tragt hierzu vor, dass ausgehend von einer ex ante Betrachtung,
nach der lediglich der Stand der Technik fur die Neuheitspriifung zu untersuchen
gewesen sei, weder eine Verzahnung des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Verlet-
zungsverfahren bestanden habe noch schwierige Rechtsfragen zu beantworten
gewesen seien, zumal fur die angesprochenen Rechtsfragen des Offenbarungsge-
halts oder der Anspruchskategorie sowie der Einordnung und Auslegung eines auf
Reinheit gerichteten product-by-process-Anspruchs technische Fragestellungen
im Vordergrund stéanden, die problemlos von den das Verfahren fiihrenden Patent-
anwalten zu bearbeiten gewesen seien. Derartige Fragen wirden auch vor dem
Europaischen Patentamt regelm&Rig von - auch in Verfahrens- und Rechtsfragen
ausgebildeten - Patentanwalten ohne mitwirkende Rechtsanwalte erortert. Gerade
aus damaliger Sicht habe auch keine offene Rechtsfrage grundséatzlicher Bedeu-

tung bestanden.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Soweit die Mitwirkung
des Rechtsanwalts im Hinblick auf eine Abstimmung der Schriftsatze des Nichtig-
keitsverfahrens auf den parallelen Verletzungsprozess erfolgt sei, begrinde dies
fur sich genommen noch nicht die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten.
Dass aul3ergewohnlich schwierige Rechtsfragen die Mitwirkung des Rechtsan-
walts im vorliegenden Fall notwendig gemacht hatten, kénne ebenfalls nicht bejaht
werden, zumal sich ein Patentanwalt gegebenenfalls auch in schwierige Rechts-

fragen einarbeiten konne und musse.



Die gemal § 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 177.844,48 Euro festgesetzt. Mithin
sind ihr noch 78.760 Euro zu erstatten, namlich die geltend gemachten Kosten des

Rechtsanwalts.

Ob die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren
vor dem Bundespatentgericht zu erstatten sind, ist nach 8§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO in
Verbindung mit 8§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG zu beurteilen. Die analoge Anwendung des
8§ 143 Abs. 3 PatG scheidet aus, da keine planwidrige gesetzliche Regelungsliicke
vorliegt (BPatGE 51, 225, 229 m. w. N.).

Gemall 891 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterlegene Partei die Kosten des Rechts-
streits zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendig waren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine ver-
standige und wirtschaftlich verninftig handelnde Partei die Kosten auslésende
Maflnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte
(Thomas/Putzo/HuRtege, ZPO, 31. Auflage, 8 91, Rdn. 9). Diese Voraussetzung
ist im vorliegenden Fall entgegen der Meinung der Beklagten auch im Hinblick auf

die von der Klagerin zu 2) geltend gemachten Rechtsanwaltskosten erfullt.

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder
Rechtsverteidigungsmalnahme ist trotz der erforderlichen Einzelfallpriifung eine
typisierende Betrachtungsweise geboten (BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevoll-
machtigter Ill, m. w. N.). Diese darf zwar nicht zur pauschalen Anerkennung von
Doppelvertretungskosten ohne den Nachweis ihrer Notwendigkeit fihren, es ist
aber zu beachten, dass eine UbermaRig differenzierende Betrachtungsweise re-

gelmalig in einen aufwéandigen Kostenstreit wirde. Selbst wenn mit einer solchen



Prufungsweise ein gewisser Gerechtigkeitsgewinn verbunden sein kdnnte, stiinde
dieser in keinem Verhaltnis zu den sich zwangslaufig einstellenden Nachteilen.
Wenn etwa nach der Entscheidung in der Hauptsache in fast jedem Einzelfall noch
Uber die Frage zu streiten ware, ob die jeweils verfahrensrelevanten Rechtsfragen
(noch) von einem Patentanwalt bewaltigt werden konnten oder nicht, hatte dies re-
gelmafig umfangreiche Kostenstreitigkeiten und damit einen Verlust an Rechtssi-
cherheit zur Folge. Letztlich konnte diese Frage auch kaum noch durch den in ers-
ter Linie berufenen Rechtspfleger, sondern wegen der genauen Kenntnis Verfah-
rensverlaufs erst durch den Senat entschieden werden. Dadurch wirde aber die
primare Kompetenz des Rechtspflegers im Bereich der Kostenfestsetzung unnotig

ausgehohlt werden.

Nachdem dem Patentnichtigkeitsverfahren regelmafig eine entscheidende Bedeu-
tung fur den Ausgang eines parallel gefihrten Verletzungsprozesses zukommt
(vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760 f. - Dungerstreuer), ist es in solchen Fallgestal-
tungen zwingend erforderlich ist, das Vorgehen in beiden Verfahren im Hinblick
auf eine wirkungsvolle Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung aufeinander ab-
zustimmen. Zudem ist das Patentnichtigkeitsverfahren in der Regel durch die kom-
plexe Verknlpfung von technisch-naturwissenschaftlichen und juristischen Pro-
blemstellungen gepragt - im vorliegenden Fall etwa zu Fragen der Erfindungshé-
he, zu den Anforderungen der Offenbarung eines neuheitsschadlichen Stands der
Technik oder zur Auslegung und Ausgestaltung von als product-by-process-
Ansprichen. Dies lasst die zusatzliche Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben
einem Patentanwalt als geboten erscheinen. Eine solche Vertretung in Nichtig-
keitsverfahren sowohl durch einen Patent- als auch einen Rechtsanwalt kann auch
nicht mit einer ,doppelten* rechtsanwaltlichen Vertretung in normalen Zivilverfah-
ren verglichen werden. Vielmehr ist insoweit mal3geblich zu bertcksichtigen, dass
es sich bei Patent- und Rechtsanwalten nicht um ,zwei Anwalte* im Sinne des
8§91 Abs. 2 S.2 ZPO handelt, sondern um zwei verschiedene Berufsgruppen,
deren Zusammenwirken aufgrund ihrer speziellen Qualifikation fir eine effektive

Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung regelmalig erforderlich sein wird. Dies gilt



umso mehr, als hinter den Verfahren - wie auch im vorliegenden Fall - héaufig
Rechtspositionen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung stehen, was sich
regelmalig in den entsprechend hohen Streitwerten von Nichtigkeitsverfahren
widerspiegelt. Dass die wirtschaftliche Bedeutung eines Nichtigkeitsfalles fur die
Beurteilung der Notwendigkeit der Rechtsverfolgungskosten relevant sein kann,
hat der BGH schon friih bestatigt (BGH GRUR 1958, 305 - Erstattungsfahigkeit

von Rechtsanwaltskosten in einer Patentnichtigkeitssache).

Aufgrund der engen Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist
eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt deshalb bei der gebotenen
Anlegung einer typisierenden Betrachtungsweise regelméfig dann als sachdien-
lich und notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein
das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhangig ist (vgl. hierzu auch
BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76). Denn die erforderliche Abstim-
mung zwischen beiden Verfahren kann de facto nur dann effektiv gewahrleistet
werden, wenn der im Verletzungsprozess auftretende Rechtsanwalt auch im Nich-
tigkeitsverfahren mitwirkt. Bei einem deutlichen Abweichen vom Regelfall kann die
Erstattung von Doppelvertretungskosten allerdings auch ausgeschlossen sein (vgl.
hierzu etwa BPatG GRUR 2008, 735). Dagegen erscheint eine Abgrenzung da-
nach, ob eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem Patentanwalt bewaltigt
werden kann bzw. wann es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf, als
wenig geeignet, um die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im
Nichtigkeitsverfahren zu beurteilen. Denn ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbil-
dung zur Losung der im konkreten Verfahrensverlauf aufgetretenen Rechtspro-
bleme und damit zur alleinigen Fihrung eines Nichtigkeitsverfahrens befahigt war
oder nicht, bleibt von vornherein eine im Grunde rein hypothetische Frage, die sich
nicht mit der erforderlichen Rechtssicherheit beantworten lasst, sondern nahezu

zwangslaufig eine uneinheitliche Einzelfallrechtsprechung zur Folge hatte.

Bei Berucksichtigung der vorgenannten Grundsatze ist die Hinzuziehung des mit-

wirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall als notwendig i. S. v. 88 84 Abs. 2
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S. 2 PatG, 91 Abs. 1 S.1 ZPO anzusehen. Aufgrund der zeitgleich anhangigen
Verletzungsklage war hier eine umfassende Abstimmung zwischen Nichtigkeits-
und Verletzungsverfahren geboten. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafur vor,
dass die typischerweise zwischen den beiden Verfahren bestehenden Berih-
rungspunkte hier entfallen wéaren und deshalb eine vom Regelfall abweichende

Bewertung geboten ware.

Somit sind die Kosten des auf Seiten der Klagerin zu 2) im vorliegenden Nichtig-
keitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts von der Beklagten zu erstatten. Die
Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem 2. November 2009, dem Tag des
Eingangs des Festsetzungsgesuchs beim Bundespatentgericht, ergibt sich aus
§ 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 Be-
klagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (8 84 Abs. 2 S.2i.V.m. 8§91

Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem von der

Nichtigkeitsklagerin zu 2) geltend gemachten Betrag.

Schramm Dr. Egerer Schell

Fa



