BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 21/10
(zu 5 Ni 84/09 (EV))

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152
08.05



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

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. Méarz 2011
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Gutermuth, der Richterin Martens und

des Richters Dipl.-Ing. Klest

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klagerin zu 1) vom 4. Juni 2010 wird zu-
rickgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragt die Klagerin zu
1).

3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens betragt 8.450,20 €.



Grinde

Mit rechtskréaftigem Urteil vom 30. Juli 2009 hat der Senat der gegen das Streitpa-
tent gerichteten Nichtigkeitsklage der Klagerinnen im beantragten Umfang stattge-

geben und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Die Klagerin zu 1) hat Kostenfestsetzung beantragt, wobei u. a. Recherchekosten
ihres niederlandischen Korrespondenzanwalts in Hohe von 5.084,71 € geltend ge-

macht wurden.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag widersprochen und hinsichtlich
der geltend gemachten Recherchekosten ausgefiihrt, dass diese nicht notwendig

gewesen seien.

Mit Beschluss vom 6. Mai 2010 hat die Rechtspflegerin die zu erstattenden Kosten
— u. a. ohne Berucksichtigung der in Hohe von 5.084,71 € geltend gemachten Re-
cherchekosten der niederlandischen Anwalte der Klagerin zu 1) — auf 6.061,80 €
festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurtickgewiesen. Zur Begrindung
wurde ausgefuhrt, die Recherchekosten kdnnten mangels ausreichender Glaub-
haftmachung nicht anerkannt werden, da die in niederlandischer Sprache vorge-
legten Rechnungen hierzu nicht geeignet seien und die Klagerin zu 1) die HOhe
der Kosten trotz gerichtlicher Aufforderung auch sonst nicht hinreichend spezifi-

ziert habe.

Mit ihrer gegen diesen Beschluss eingelegten Erinnerung verfolgt die Klagerin zu
1) die Erstattung von Recherchekosten weiter, nunmehr in H6he von 8.450,20 €.
Da die zur Vorbereitung der Nichtigkeitsklage von den seinerzeitigen Anwaélten
durchgefiihrte Recherche nicht ausreichend gewesen seien, habe die Prozessbe-

vollmé&chtigte der Klagerin zu 1) eine weitere Recherche durchgefihrt, deren Kos-



ten in Hohe von 3.365,49 € jetzt ebenfalls geltend gemacht wirden. Die Notwen-

digkeit der Recherchen ergebe sich aus den beigefiigten Rechnungen.

Die Erinnerungsfihrerin und Nichtigkeitsklagerin zu 1) beantragt sinngemars,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. Mai 2010 abzuéndern
und ihrem Antrag bezuglich weiterer Kosten fir Recherchen in HO-
he von insgesamt 8.450,20 € stattzugeben sowie die verbrauchte

Gerichtsgebihr in Hohe von 7.902,00 € ergénzend festzusetzen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurtckzuweisen.

Zur Begrindung fuhrt sie aus, die vorgelegten Rechnungen betrafen fast aus-
schlie3lich Korrespondenzkosten, sowie andere Tatigkeiten wie Reisezeit und Ak-
tenstudium. Recherchekosten im eigentlichen Sinne seien dagegen uberhaupt
nicht aufgefiihrt. Auch mache die Erinnerungsfihrerin keinerlei konkrete Angaben

zu der von ihr behaupteten Notwendigkeit der Recherche.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Im Umfang des mit der
Erinnerung geltend gemachten Betrags in Hohe von 3.365,49 € fur eine durch den
Prozessbevollmachtigten durchgefuhrte Recherche sei die Erinnerung bereits un-
zuldssig, da dieser urspriinglich nicht beantragt worden und dementsprechend im
angefochtenen Beschluss dartber nicht entschieden worden sei. Hinsichtlich der
weiteren Kosten fur die durch den Verkehrsanwalt durchgefuhrte Recherche konn-
ten diese deshalb nicht anerkannt werden, da es an den hierzu notwendigen Bele-
gen gemal 8§ 103 Abs. 2 S. 2 ZPO fehle. So habe die Klagerin zu 1) auch in ihrer
Erinnerungsbegrindung die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten in
kleinster Weise begrindet.



Die Erinnerung der Klagerin zu 1) ist zulassig, in der Sache aber nicht begriindet.

1. Soweit die Klagerin zu 1) mit ihrer Erinnerung erstmalig einen Betrag von
3.365,49 € fur eine durch ihre Prozessbevollméachtigte durchgefiihrte Recherche
geltend macht, ist die Zulassigkeit der Erinnerung entgegen der Ansicht der
Rechtspflegerin gegeben, da Kostenansatze auch noch im Erinnerungsverfahren
"nachgeschoben" werden kénnen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage, Rz. 32
zu 8§ 104, Baumbach/Lauterbach, ZPO, 69. Auflage, Rz. 52 zu § 104).

2. Wegen der zunéachst ebenfalls nachtraglich beantragten Gerichtskosten in Hohe
von 7.902,00 € hat sich die Klagerin mit Schriftsatz vom 15. Juni 2010 mit einer
Festsetzung separat und unabhangig vom Erinnerungsverfahren einverstanden

erklart, so dass Uber diesen Posten vorliegend nicht mehr zu entscheiden ist.

3. Rechtsgrundlage fur die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84
Abs. 2 S. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung utber die Pro-

zesskosten nach 88 91 ff. ZPO entsprechend anzuwenden sind.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechts-
streits zu tragen, insbhesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten,
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzel-
fall zu ermitteln, ob eine verstandige und wirtschaftlich verninftig handelnde Partei
die Kosten verursachende MalRinahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sach-
dienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur
vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Her-
get in: Zollner, ZPO, 28. Auflage 2010, 8§ 91 Rdn. 12; HuR3tege in Thomas/Putzo,
ZPO, 31. Auflage, 8 91 Rdn. 9). Auch die Erstattung von auf3ergerichtlichen Kos-

ten, wie Nachforschungen nach patenthinderndem Material, kann somit nur bean-



sprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendig waren, wobei die Verpflichtung zu kostensparen-
dem Verhalten gilt. In diesem Sinne sind Kosten fur durchgefiihrte Recherchen nur
dann notwendig, wenn sie durch das Verfahren ausgelést wurden, in dem sie gel-
tend gemacht werden, und wenn sie im Zeitpunkt der Einleitung der Recherchen
bei sorgfaltiger Abwagung aller Umstande fur erforderlich angesehen werden durf-
ten (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl.,, 8 80, Rdn. 77 m. w. N.). Die Notwendigkeit von
Recherchen ergibt sich insoweit nicht bereits aus der Vorlage von Rechnungen,
vielmehr ist die H6he der entstandenen Kosten anhand nachvollziehbarer Belege
substantiiert darzulegen, etwa durch Angabe der fur die Recherche mindestens
aufgewendeten Stundenzahl sowie der benutzten Datenbanken. An solchen Anga-
ben fehlt es hier jedoch vollig.

Die geltend gemachten Recherchekosten des Verkehrsanwalts in Hohe von
5.084,71 € sind auch weiterhin abzusetzen, obwohl diese im Erinnerungsverfahren
durch Anlagen ("Enclosure”) zu den jeweiligen Rechnungen néher erlautert wur-
den. Die danach in Rechnung gestellten Leistungen beziehen sich aber offensicht-
lich nicht auf Recherchedienste, sondern betreffen anwaltliche Tatigkeiten generell
wie "Correspondance”, "Meeting with client and opposite party" "Reading of inter-
national correspondence”, "Reading of enclosures which were attached to corres-
pondence”. Auch wenn in der Rechnung vom 14. August 2007 der Posten "Stu-
dying file and patents" als Rechercheleistung zu interpretieren sein konnte, bleibt
mangels substantiiertem Vortrag letztlich vollig offen, wie der geltend gemachte
Gesamtbetrag von 5.084,71 € zustande kommt.

Die nachtraglich geltend gemachten Recherchekosten der Prozessbevollméchtig-
ten der Klagerin zu 1) in Hohe von 3.365,49 € sind schon deshalb nicht plausibel,
weil sich dieser Betrag weder aus den der Erinnerung beigeflgten zwei Rechnun-
gen noch aus sonstigen Umstanden ergibt. Die Rechnung der Prozessbevoll-
machtigten vom 12. Februar 2007 betrifft offensichtlich die Vergutung tblicher an-

waltlicher Tatigkeiten, darin eingeschlossen auch eine Recherche nach dem Stand



der Technik. Die darauf entfallenden konkreten Kosten sind jedoch nicht geson-
dert ausgewiesen, so dass es auch insoweit an einem substantiierten Vortrag
fehlt. Die Rechnung vom 9. Februar 2007 des Eidgendssischen Instituts fur Geisti-
ges Eigentum Uber 2.770,49 € betrifft zwar eine Recherchetatigkeit, die jedoch
ausdrucklich im Zusammenhang mit einer Patentverletzung steht, so dass nicht
ersichtlich ist, ob diese Kosten tatsachlich im Nichtigkeitsverfahren entstanden

sind und nicht dem parallelen Verletzungsverfahren zuzuordnen sind.

Schon mangels hinreichend substantiierter Angaben und wegen der fehlenden
Glaubhaftmachung kdénnen daher die geltend gemachten Kosten nicht auf ihre
Notwendigkeit gepruft werden. Die Erinnerung der Klagerin zu 1) war daher zu-

ruckzuweisen.
4. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsfihrerin und Kla-
gerin zu 1) 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 Klagerin zu 1) geltend gemachten Betrag.

Gutermuth Martens Kuest
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