BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 52/10 zu 4 Ni 10/05 (EV)
Entscheidungsdatum: 16. Mai 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: 8§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO

Mitwirkender Vertreter

Sind zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung in erster Instanz nur die
Kosten eines Anwalts und nicht diejenigen des ,mitwirkenden* weiteren Vertreters
(Doppelvertretungskosten) als notwendige Kosten zu erstatten, beschréankt sich die
Ersatzfahigkeit unabhangig von der Reihenfolge der Antragstellung auf die Kosten des
zuerst mandatierten Anwalts.




4 ZA (pat) 52/10 zu
4 Ni 10/05 (EV)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das europaische Patent EP ...

(DE ..)

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2012
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, der Richterin

Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt
beschlossen:
Auf die Erinnerung der Klagerin wird der (Teil-)Kosten-
festsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 24. Septem-
ber 2010 dahingehend abgeédndert, dass die von der Kla-
gerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf
61.849,90 € festgesetzt werden.
Il.  Die weitergehende Erinnerung wird zuriickgewiesen.

lll. Die Klagerin tragt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

IV. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens betragt
40.813,32 €.

V. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

Im Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 10/05 (EU) hat der 4. Senat des Bundespa-
tentgerichts durch Urteil vom 8. November 2006 die Klage auf Nichtigerklarung
des europdischen Patents ... (DE ...) abgewiesen. Der Klagerin
wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Streitwert fur das Verfahren vor
dem Bundespatentgericht war durch Beschluss vom selben Tage auf 50.000,-- €
festgesetzt worden. Die gegen das Urteil durch die Klagerin eingelegte Berufung
wurde vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 4. Februar 2010 (Xa ZR 4/07
- Glasflaschenanalysesystem) auf Kosten der Klagerin zurickgewiesen. In der
mindlichen Verhandlung vom selben Tag setzte der Bundesgerichtshof den
Streitwert des Rechtsstreits auf 2.000.000,-- € fest.

Der Prozessbevollmachtigte der Beklagten beantragte mit Schriftsatz vom
20. Mai 2010 die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens fir zwei Instanzen aus dem
Streitwert von 2.000.000,-- € festzusetzen (Bl. 167 d. A.). Fir die erste Instanz hat
er - aufgeschlisselt nach im Einzelnen bezeichneten Gebuhren, Entgelten und
sonstigen Auslagen - fir einen Rechtsanwalt Kosten in Hohe von 19.622,52 € be-

antragt, zusatzlich hat er Kosten fir einen Patentanwalt in Ho6he von
19.352,92 € in Ansatz gebracht, insgesamt mithin Anwaltskosten von 38.975,44 €.
Fur die zweite Instanz hat er wiederum die Festsetzung von Kosten fir einen
Rechtsanwalt in Hohe von 21.190,80 € zuziglich der Kosten fur einen Patentan-
walt in Hohe von 21.324,43 € sowie Sachverstandigenkosten lber einen Betrag
von 9.829,40 € (insgesamt 52.344,63 €) beantragt.

Durch einen Teilbeschluss vom 24. September 2010 (BIl. 232/238 d. A.) hat die
Rechtspflegerin Kosten in Hohe von 62.021,75 € festgesetzt und mitgeteilt, dass
der Antrag hinsichtlich der geltend gemachten Reisekosten fiir den Rechtsanwalt

teilweise zuriickzuweisen sei. Im Ubrigen hat sie die Kosten fiir den Rechtsanwalt




in erster Instanz auf 19.524,77 € festgesetzt. Die Kosten fir den Patentanwalt und

den Rechtsanwalt zweiter Instanz hat sie - abgesehen von der Nichtberiicksichti-

gung bestimmter Mehrwertsteuerbetrage - antragsgemal zuerkannt unter Hinweis
auf eine Entscheidung des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 15. Juni 2010
(3 ZA (pat) 17/09). Im Ubrigen teilte sie mit, eine Entscheidung beziiglich der gel-
tend gemachten Patentanwaltskosten erster Instanz ebenso wie der Sachverstan-

digenkosten zweiter Instanz bleibe einer gesonderten Entscheidung vorbehalten.

Gegen diesen Beschluss hat die Klagerin - ihr zugestellt am 27. September 2010
(Bl. 252 d. A)) - fristgerecht mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2010 Erinnerung ein-
gelegt (BI. 253/257 d. A.).

Sie beantragt,

den Teilbeschluss bezuglich der festgesetzten Kosten fur die Ver-
tretung durch einen Rechtsanwalt in erster und zweiter Instanz

aufzuheben.

Die Klagerin wendet sich gegen die Erstattung der Kosten einer Doppelvertretung
durch einen Rechts- und einen Patentanwalt in erster wie auch in zweiter Instanz
unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts
vom 29. Januar 2009 (4 ZA (pat) 81/08). In erster Instanz sei das Verfahren durch
einen renommierten Patentanwalt geftihrt worden, der Rechtsanwalt habe lediglich
an der mundlichen Verhandlung teilgenommen. Soweit dieser - was bestritten sei -
an der Formulierung der Hilfsantrage mitgewirkt habe, gehére dies zum klassi-
schen Aufgabenbereich des Patentanwalts. Die Beratung durch einen Rechtsan-
walt sei insoweit entbehrlich gewesen. Auch die Vertffentlichung der Entschei-
dung belege nicht das Vorhandensein besonderer Schwierigkeiten rechtlicher Art,
zu denen die Beklagte - aulRer der Formulierung der Hilfsantrdge - nichts vorge-
tragen habe. In zweiter Instanz konnten die Kosten der Doppelvertretung ebenfalls

nicht geltend gemacht werden, da die Beklagte eine Verpflichtung zur wirtschaftli-



chen Prozessfuihrung getroffen habe. Die Vertretung vor dem Bundesgerichtshof
hatte ein erfahrener Patentanwalt auch alleine vornehmen kénnen. Da die Mitwir-
kung des Rechtsanwalts nicht erforderlich war, konnten auch dessen Reisekosten
nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 18. November 2010 (Bl. 276/278 d. A.) erwi-
dert und beantragt,

der Erinnerung nicht abzuhelfen und sie zurickzuweisen.

Sie hat vorgetragen, fur die erste Instanz seien lediglich Kosten fir ,einen Pro-
zessbevollmachtigten*” festgesetzt worden. Ein doppelter Kostenansatz habe nicht
stattgefunden. Im Ubrigen weist sie darauf hin, dass das Bundespatentgericht in
mehreren Beschlissen (Beschluss vom 12.3.2009 - 2 ZA (pat) 82/07; Beschluss
vom 31.3.2010 - 10 ZA (pat) 5/08 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren lIll)
die Kosten einer Doppelvertretung festgesetzt habe, da die enge Verzahnung von
Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren fur eine effektive Rechtsverfolgung
sachdienlich sei. Auch vorliegend seien - parallel zum Nichtigkeitsverfahren - zwei
Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Dusseldorf anhangig gewesen.

Die Kosten fir Rechts- und Patentanwalt in zweiter Instanz seien zutreffend fest-

gesetzt worden.

Durch einen weiteren (Teil-)Beschluss vom 17. Marz 2011 (Bl. 292/295 d. A.) hat
die Rechtspflegerin den Kostenerstattungsantrag der Beklagten vom
20. Mai 2010, soweit er Uber den bereits mit Teilbeschluss vom 24. Septem-
ber 2010 festgesetzten Betrag hinausging, zuriickgewiesen. Kosten der Doppel-
vertretung durch einen Rechts- und Patentanwalt ohne Einzelfallprifung seien
nicht gerechtfertigt. Die Beklagte habe nicht substantiiert dargelegt, worin die be-
haupteten rechtlichen Probleme bestanden hatten, die ein Patentanwalt nicht ohne
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts habe I6sen kénnen. Die Erstattungsfahigkeit



der Kosten sei im Ubrigen nicht auf die Kosten des giinstigeren von zwei Prozess-
bevollméachtigten zu beschranken.

Ferner hat die Rechtspflegerin in diesem Beschluss uber die zwischen den Par-
teien ebenfalls streitige Erstattungspflicht der Kosten fur einen Privatsachverstan-

digen entschieden.

Gegen diesen Beschluss haben die Parteien keinen Rechtsbehelf eingelegt.

Durch Nichtabhilfebeschluss vom 28. Dezember 2011 (BIl. 310/312 d. A.) hat die
Rechtspflegerin schlie3lich tber die Erinnerung der Klagerin vom 11. Okto-
ber 2010 gegen den Teilbeschluss vom 24. September 2010 entschieden. Sie hat
der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat vorgelegt.

Die Erinnerung sei unbegriindet, da sie hinsichtlich der fehlenden Erstattungsfa-
higkeit der Kosten einer Doppelvertretung in erster Instanz schon deshalb ins
Leere gehe, da - durch den weiteren Beschluss vom 17. Marz 2011 - Kosten fur
einen Patentanwalt nicht zusatzlich erstattet worden seien. Eine analoge Anwen-
dung der Vorschrift von 8 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren sei nicht
vorgesehen. Insgesamt seien nur die Kosten eines Anwalts, namlich des Rechts-
anwalts, zuerkannt worden. Diese unterschieden sich von den fur den Patentan-
walt geltend gemachten Kosten nur dadurch, dass Reisekosten - die teilweise
festgesetzt wurden - im Antrag enthalten gewesen seien. Es bestehe kein Grund,
die Kosten des gunstigeren der beiden Prozessbevollméchtigten zu erstatten. So-
wohl Patent- als auch Rechtsanwalt kénnten ohne Rucksicht auf den Wohnsitz
gewahlt werden.

Die Kosten der Doppelvertretung fiir die zweite Instanz seien in Ubereinstimmung

mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu Recht festgesetzt worden.

Zu diesem Beschluss haben sich die Parteien nicht mehr erklart.



Im Ubrigen wird zur Erganzung des Sachverhaltes auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsdtze Bezug genommen.

Grinde

Die Erinnerung ist zulassig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (88 84
Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. 8§ 23 Abs. 1 und 2 RPflG), jedoch unbegrin-
det.

Die geltend gemachten Kosten fir die Mitwirkung eines weiteren Anwalts in erster
Instanz sind im vorliegenden Verfahren nicht erstattungsfahig, da sie nicht not-
wendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S.1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG waren. Zu-
treffend sind dagegen die Kosten fir einen Rechts- und einen Patentanwalt in
zweiter Instanz festgesetzt worden. Die Sachverstandigenkosten sind im Erinne-

rungsverfahren nicht im Streit.

1. Die Festsetzung der erstattungsfahigen Kosten richtet sich nach den Vor-
schriften des § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 88 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat
die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, und zwar insbe-
sondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notig waren. Dies ist
nach standiger Rechtsprechung dann der Fall, wenn eine verstandige und wirt-
schaftlich vernunftige Partei die die Kosten auslésende Mal3Bhahme im Zeitpunkt
ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. (HURRtege in Thomas/Putzo,
ZPO, 32. Auflage, Rn. 9 zu 8§ 91 ZPO). Zu diesen Kosten gehéren auch die Ge-

bihren eines Rechts- oder Patentanwalts.

Nach wie vor umstritten in Rechtsprechung und Literatur ist die Rechtsfrage der
Erstattungsfahigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren, d. h.

die Erstattungsfahigkeit der Kosten des - hier - neben dem Patentanwalt tatigen



Rechtsanwalts (Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre
2010 in GRUR 2011, 561, 585 ff.; Mes, Patentgesetz, 3. Auflage, § 84 Rn. 46 ff.;
Schickedanz, Mitt. 2012, 60; Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011 Anm. 4, abruf-
bar Uber juris.de; fur die Vergangenheit siehe Winterfeldt/Engels, Aus der Recht-
sprechung des BPatG im Jahre 2008, Teil Il, GRUR 2009, 613, 614; Engels/Mora-
wek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2009 in GRUR 2010, 465,
481).

1. 1. Einigkeit besteht nur insoweit, als eine analoge Heranziehung des § 143
Abs. 3 PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfah-
ren mitwirkenden Patentanwalts regelt, nach Ubereinstimmender Auffassung der
Senate des Bundespatentgerichts mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetz-
lichen Regelungsliicke ausscheidet (vgl. z. B. BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735
- Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146 - Mitwirkender

Rechtsanwalt I1).

1. 2. Im Ubrigen ist die Frage nach der Erstattung von Doppelvertretungskosten
umstritten und wird auch in der neueren Rechtsprechung der Senate des Bundes-
patentgerichts unterschiedlich beurteilt.

Der erkennende Senat hat sich bereits in der Vergangenheit dazu geaul3ert, unter
welchen Voraussetzungen im Nichtigkeitsverfahren die von 8§ 91 Abs.1 Satz 1
ZPO geforderte Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechts-
verteidigungsmal3nahme zu bejahen ist, und ob bzw. welche Fallkonstellationen
diese indizieren wird (Beschluss vom 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52,
146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss vom 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10;
ebenso der 2. Senat Beschluss v. 13.8.2007, 2 ZA (pat) 56/06 = BPatGE 50,
85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; ebenso
noch der 3. Senat Beschluss v. 21.8.2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62
- Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschluss v. 1.9.2008,
3 ZA (pat) 51/08; abweichend der 3. Senat in Beschluss vom 18.5.2010,
3 ZA (pat) 1/09; Beschluss vom 24.2.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159



= GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Be-
schluss vom 26.7.2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012,
129 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Jingst hat der Senat
dies in den Beschliissen vom 16. April 2012 (4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU))
und vom 7. Mai 2012 (4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09) nochmals ausfihrlich dar-

gelegt, auf die insoweit verwiesen wird.

Der Senat sieht es nicht als ausreichend an, dass bei Einleitung eines Nichtig-
keitsverfahrens typischerweise dann die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erfor-
derlich sein soll, wenn gleichzeitig mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpa-
tent betreffendes Verletzungsverfahren anhangig ist. Es bedarf einer Darlegung im
Einzelfall, welche sonstigen konkreten Umstande - ohne dass es wegen einer
durchaus generalisierenden Betrachtungsweise auf jedes kleinste Detail ank&ame -
eine Notwendigkeit der zusatzlichen Vertretung durch einen Rechtsanwalt be-
grinden sollen, denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts al-
leine nicht zu begegnen vermag. Dabei ist auch in diesen Fallen auf eine Be-
trachtung ex ante abzustellen (BGH NJW 2003, 898; BPatGE 51, 62 - Kosten des

mitwirkenden Rechtsanwalts).

Es sind vorliegend keine Griinde ersichtlich, die eine Doppelvertretung notwendig

gemacht hatten. Die Beklagte hat zu solchen auch nicht vorgetragen.

1.3. Die Beklagte durfte zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nach
dem Vorgesagten in erster Instanz die Kosten eines Anwalts als notwendige Kos-
ten im Sinn von 8§ 84 Abs. 2. S. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 S. 1 ZPO geltend ma-
chen. Zu erstatten sind vorliegend die Kosten des Patent-, nicht dagegen diejeni-
gen des Rechtsanwalts.

Die Klagerin ist - entgegen der Auffassung der Beklagten - durch den angegriffe-
nen Beschluss vom 24. September 2010 auch beschwert, obwohl sie insgesamt
nur zur einmaligen Zahlung von Anwaltskosten verpflichtet wurde, weil ihr nicht die

Kosten fur den - bei Klageeinreichung mit der Ubernahme des Mandats beauf-
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tragten - Patentanwalt, sondern die Kosten fur einen Rechtsanwalt auferlegt wur-

den.

Die Parteien sind grundsétzlich frei in der Entscheidung, ob sie im Nichtigkeits-
verfahren einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauf-
tragen. Es ist davon auszugehen, dass die verstandige und wirtschaftlich den-
kende Partei diejenige Mdglichkeit auswahlt, die sie zum Zeitpunkt der Wahl als
sachdienlich ansehen durfte. Stellt man bei der Uberprifung im Kostenfestset-
zungsverfahren im Wege einer ex-ante-Betrachtung dann auf diesen ,Zeitpunkt
der Wahl* ab (Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Lappe/Madert, Die Kostenfestset-
zung, 20. Auflage 2011, B 522 m. w. N.; BGH NJW 2003, 898), sind die Kosten
desjenigen Anwalts festzusetzen, den die Partei zuerst mandatiert hat. Die Partei
des Nichtigkeitsverfahrens wird sich bei der strategischen Entscheidung nach der
Auswahl des geeigneten Prozessbevollmachtigten Gedanken gemacht haben, ob
sie ihr Ziel in erfolgversprechender Weise eher mit einem Patent- oder mit einem
Rechtsanwalt erreichen kann. Die Erstattung der Anwaltskosten dagegen von der
bloRen Reihenfolge der Erstattungsantrage abhangig zu machen (so LG Nirn-
berg-Firth JurBuro 1982, 1049 fur die Erstattung der Kosten mehrerer Wahlver-
teidiger) erscheint dagegen willktrlich. Dies gilt umso mehr, als im Verfahren vor
dem Bundespatentgericht im Regelfall die Beteiligung eines weiteren Vertreters
des zuerst von der Partei mandatierten Prozessbevollmachtigten lediglich als
~Mitwirkung“ angezeigt wird, ohne dass der ,mitwirkende* Vertreter sich dem Ge-
richt gegentber selbst bestellt bzw. ein Mandatsverhaltnis zur Partei geltend
macht. Auf eine entsprechende Anwendung des 8 143 Abs. 3 PatG kann er sich
ohnehin nicht berufen (s. 0. 1. 1.). RegelmaRig werden deshalb Schriftsdtze und
verfahrensleitende Verfigungen auch nur dem mandatierten Prozessbevollmach-
tigten und nicht dem weiteren ,mitwirkenden” Vertreter Ubersandt. Stellt dieser
- ohne sich auf ein unmittelbares Mandat der Partei zu berufen - daher zuerst ei-
nen Erstattungsantrag, erscheint schon fraglich, ob er eine eigenstandige An-

tragsbefugnis auf Kostenerstattung hat. Ferner kann nicht ausgeschlossen wer-
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den, dass Kosten an ihn zu Unrecht erstattet werden, weil es an einem Rechts-

grund im Verhéltnis zur Partei fehilt.

Vorliegend hat sich die Beklagte fiir die Beauftragung eines Patentanwalts ent-
schieden, der die Verteidigung angezeigt (30. Mai 2005, BI. 43 d. A.) und Schrift-
satze gefertigt hat. Stellt man auf den Zeitpunkt der Anzeige der Rechtsverteidi-
gung ab, mussen vorliegend die Kosten des Patentanwalts abgerechnet werden
(vgl. BPatG Beschluss vom 5.4.2011 - 2 ZA (pat) 68/09 zu 2 Ni 30/07 (EU)). Es
kann insoweit dahingestellt bleiben, ob der weitere Anwalt nur als ,mitwirkender”
bezeichnet wird oder nicht (vgl. BPatG Beschluss vom 29.1.2009 -4 ZA (pat)
81/08 zu 4 Ni 43/05).

Die Rechtspflegerin hat in ihrem (Teil-)Kostenfestsetzungsbeschluss vom
24. September 2010 die Rechtsanwaltskosten festgesetzt, da diese von der Rei-
henfolge der Geltendmachung her zuerst aufgefihrt waren. Sie hat insoweit aus-
dricklich darauf hingewiesen, dass Entscheidung uber die -im Kostenfestset-

zungsantrag an zweiter Stelle geltend gemachten - Patentanwaltskosten einem

weiteren Beschluss vorbehalten werde. Sie hat mithin Uber die Rechtsanwalts-
kosten entschieden, wenngleich sie - wie die Beklagte zutreffend eingewandt hat -
ihre tabellarische Aufstellung nur als Kosten ,eines Prozessbevollmachtigten®
Uberschrieben hat. Eine Erstattung der Patentanwaltskosten hat sie dagegen mit
(Teil-)Beschluss vom 17. Marz 2011 abgelehnt.

Ein derartiger Austausch von Positionen im Rahmen des durch den Kostenfest-
setzungsantrag festgelegten Verfahrensgegenstands ist zuléassig, sofern die Kos-
ten auf denselben Sachverhalt bezogen sind und das Gesamtergebnis sich nicht
zu Lasten des Rechtsmittelfihrers verandert (Zoller/Herget, ZPO, 29. Auflage
2012, § 104 Rn. 21 ,Gebuhrenauswechslung®; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufla-
ge 2004, 8104 Rn.23; MUKommZzZPO/Giebel, ZPO, 3. Auflage 2008, § 104
Rn. 57; Mathias in: von Eicken/Hellstab/Lappe/Madert, a. a. O., B 72; BGH NJW-
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RR 2006, 810; BPatG Beschluss vom 5.4.2011 - 2 ZA (pat) 68/09 zu 2 Ni 30/07
(EV)).

Die von der Rechtspflegerin angesetzten Rechtsanwaltskosten sind gegen die
ebenfalls geltend gemachten Patentanwaltskosten auszutauschen, wodurch sich
ein Minderbetrag zugunsten der Klagerin als Rechtsmittelfihrerin in Hohe von
171,85 € ergibt. Es handelt sich dabei um den Differenzbetrag zwischen den unter
teilweisem Abzug von Reisekosten flr den Rechtsanwalt zuerkannten 19.524,77 €
auf den fur den Patentanwalt geltend gemachten Betrag von 19.352,92 €.

Der Erinnerung war daher in Héhe von 171,85 € stattzugeben.

2. Die Kosten eines Rechts- und eines Patentanwalts in zweiter Instanz im
Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind nach der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts grundsatzlich als notwendig anzuerkennen (vgl. BPatG
Beschluss vom 30.3.2011 - 4 ZA (pat) 58/10 zu 4 Ni 59/04 (EU) m. w. N.).

Die Erinnerung war daher im Ubrigen zurlickzuweisen.

3. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung wird die Rechtsbe-
schwerde gem. 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. 8 574 Abs. Abs. 2. Nr. 2, Abs. 3
und ZPO zugelassen, da die Rechtsprechung der verschiedenen Nichtigkeitsse-
nate des Bundespatentgerichts zur Beriicksichtigung von Doppelvertretungskos-
ten im Patentnichtigkeitsverfahren uneinheitlich ist und eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordert.
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3.1. Der Senat ist sich daruber im Klaren, dass § 100 PatG auf den vorliegen-
den Beschluss mangels einer Entscheidung uber eine Beschwerde nach § 73
PatG nicht anwendbar ist. Nach bisher Uberkommener Auffassung (BGH GRUR
2001, 139, 140 - Parkkarte; BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453 - Transportbehélter;
BGH GRUR 1993, 890 - Teilungsgebihren; BGH GRUR 1988, 115
- Warmeaustauscher; Mes, a.a. O., 8 100 PatG Rn. 11; Schulte, a.a. O., 8§99
Rn. 10; § 100 Rn. 12) wird die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des
Bundespatentgerichts Uber die Erinnerung in Kostenfestsetzungsverfahren als

nicht statthaft angesehen.

Diese Rechtsauffassung war auch mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach
8§ 567 Abs. 3, § 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 1.1.2002 vereinbar. Allerdings eroff-
net die seit 1.1.2002 geltende Fassung des §8 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des
Beschwerderechts durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27.7.2001, BGBI. |
S. 1887, 1902 f) die damit in die ZPO neu eingefuhrte Rechtsbeschwerde zum
Bundesgerichtshof gegen Beschliisse in Kostenfestsetzungsverfahren (BGH NJW
2008, 2040; Reichold in Thomas/Putzo, a. a. O., 8§ 574 ZPO Rn. 3; zum Erforder-
nis der Zulassung: NJW-RR 2004, 356; zur Geltung im Rahmen der Kostenfest-
setzung Zoller/Herget, ZPO, 29. Aufl., 8 104 Rn. 20b). Gleichzeitig ist die ,weitere
Beschwerde” nach altem Recht in der bis 31.12.2011 giiltigen Fassung des § 568

Abs. 2 - 3 ZPO entfallen, die - ebenso wie die Beschwerde gegen Entscheidungen
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des OLG nach 88 567 Abs. 4 ZPO a. F. - im Kostenfestsetzungsverfahren ausge-
schlossen war und deshalb eine revisionsméaRige Uberprifung von Entscheidun-
gen nicht ermdglichte (vgl. hierzu BGH GRUR 1986, 453 - Transportbehalter). Der
Gesetzgeber wollte durch die Einfihrung der Rechtsbeschwerde insbesondere
auch zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtsprechung im Kostenrecht
beitragen (vgl. BT-Drucksache 14/4722, S. 69) und hat deshalb unter Anderung
des Beschwerderechts durch die nach 8 574 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 ZPO zugelas-
sene Rechtsbeschwerde gegen Beschlisse des Beschwerde- und Berufungsge-
richts, wie auch des OLG in erstinstanzlichen Verfahren (vgl. auch Reichold in
Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl. 8§ 574 ZPO Rn. 3) den Zugang zum Bundesge-
richtshof in den Féallen des 8 574 Abs. 2 ZPO zur Fortbildung des Rechts oder der
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eroffnet.

Hieraus wird zutreffend gefolgert, dass die Zulassigkeit einer Rechtsbeschwerde
im Verfahren vor dem Bundespatentgericht neu zu bewerten und auch in Kosten-
festsetzungsverfahren durch die entsprechende Verweisung auf die ZPO nicht
ausgeschlossen ist (Knoll in Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14;
weitergehend fur die Gegenstandswertfestsetzung bejahend BPatG Beschluss v.
21.2.2011, 29 W (pat) 39/09, Markensache und BPatG Beschluss v. 14.3.2012,
29 W (pat) 115/11, Markensache; insoweit ablehnend Knoll in Strobele/Hacker,
MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14). In diesem Zusammenhang wird auch darauf hin-
gewiesen, dass der gesetzliche Zulassungsvorbehalt des 8§99 Abs.2 PatG
(ebenso 8§ 82 Abs. 2 MarkenG) fur das Verfahren vor dem Bundespatentgericht
unter Berlcksichtigung der gesetzlichen Neubewertung zu beurteilen ist und ein
Zugang zur Rechtsbeschwerde auch Uber die allgemeine Verweisung des 8§ 99
Abs. 1 PatG (ebenso 8§ 82 Abs. 1 MarkenG) auf die Vorschriften der Zivilprozess-
ordung nicht ausgeschlossen ist (zu 8§82 Abs.1 MarkenG: Knoll in Str6-
bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 8 83 MarkenG Rn. 13). Hierfur spricht, dass § 99
Abs. 2 PatG (ebenso wie 8 82 Abs. 2 MarkenG) keine ausdrickliche Zulassung
durch das PatG fordert, sondern nur ,eine Zulassung durch dieses Gesetz" (a. A.
Mes, PatG, 3. Aufl. 8§ 99 Rn. 27) und auch die im Hinblick auf die Besonderheiten
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des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht einschrdnkende Verweisung in § 99
Abs. 1 PatG eher einen Gleichklang mit der seit 1.1.2002 im ZPO-Verfahren gel-
tenden Bewertung fordert als dieser entgegensteht.

Nach Auffassung des Senats bedarf es jedoch eines Ruckgriffs auf § 99 Abs. 1
PatG wegen der in 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ausdricklich enthaltenen Verweisung
auf das Kostenfestsetzungsverfahren der Zivilprozessordung nicht, da diese Ge-
neralverweisung auch ohne ausdruckliche Erwdhnung des 8 574 ZPO das inso-
weit eigenstandige Rechtsmittelrecht der Zivilprozessordung im Kostenfestset-
zungsverfahren umfasst (so auch Knoll in Strobele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl.,
§ 83 MarkenG Rn 13).

3. 2. Fur diese Rechtsauffassung sprechen auch die in der ,Transportbehalter”-
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9.1.1986 (BGHZ 97, 9 = GRUR 1986,
453) angefuhrten Griinde. Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat dort zwar die
frihere Rechtsprechung des la. Senats (BGHZ 43, 352 = GRUR 1965; 621
- Patentanwaltskosten; GRUR 1968, 447 - Flaschenkasten) und X. Senats (GRUR
1977, 559 - Leckanzeigeeinrichtung) aufgegeben und die Statthaftigkeit einer
Rechtsbeschwerde gegen Beschliisse des Bundespatentgerichts in Kostenfest-
setzungsverfahren verneint. Wesentlich waren insoweit jedoch allein rechtssyste-
matische Bedenken im Hinblick auf die damalige Rechtslage, wonach Beschlisse
in Kostenfestsetzungsverfahren wegen der damals geltenden Fassung der 88 567,
568 ZPO nicht einer weiteren Beschwerde bzw. der Uberprifung durch den Bun-
desgerichtshof unterzogen werden konnten. Demgegenuber lassen die Entschei-
dungsgrunde - oder sonstige zu dieser Problematik ergangenen Entscheidungen -
keine Anhaltspunkte dafur erkennen, dass der Bundesgerichtshof die mal3gebliche
Verweisungsnorm im PatG (dort 8 62 Abs. 2 PatG, Fassung v. 16.12.1980, gultig
bis 31.10.1998) nicht als ausreichende Zulassung einer Anfechtung i. S.v. 8 99
Abs. 2 PatG verstanden hat und bereits deshalb eine Rechtsbeschwerde als aus-
geschlossen sah (ebenso auch BGH GRUR 1988, 115, 116 - Warmeaustauscher).



-16 -

So wird in den Grunden der ,Transportbehalter“-Entscheidung u. a. ausgefuhrt:
.ES ist kein Grund ersichtlich, warum der zivilprozessuale Grundsatz der be-
schrankten Anfechtbarkeit von Entscheidungen Uber die Kostenfestsetzung trotz
der ausdrucklichen und zunachst uneingeschrankten Bezugnahme auf die ent-
sprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung danach bei der Kostenfest-
setzung durch das Patentamt durchbrochen und bei dieser Verfahrensart das revi-
sionsmallig ausgestattete Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. BGH GRUR 1983,
725, 727 - Ziegelsteinformling) eingefihrt werden sollte”. Diese Begrindung,
ebenso wie die angefiihrten weiteren Argumente, dass durch die Verweisung in
8§ 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auf das Kostenfestsetzungsverfahren der ZPO der Ge-
setzgeber nicht insoweit einen in der Zivilprozessordnung bei der Kostenfestset-
zung nicht vorgesehenen Rechtszug habe er6ffnen wollen, sind allerdings durch
die 2002 erfolgte Anderung der Zivilprozessordnung tiberholt und nach gegenwar-
tiger Rechtslage in inr Gegenteil verkehrt. Nach Anderung der Zivilprozessordnung
spricht gerade die vorgenannte Argumentation des Bundesgerichtshofs dafur,
dass die Rechtsbeschwerde auch in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in
Fallen des 8 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO nunmehr zuldssig ist, zumal der Bun-
desgerichtshof ergdnzend betont, dass im Hinblick auf eine vom Gesetzgeber ge-
wollte Gleichstellung des Bundespatentgerichts mit dem Rang eines Oberlandes-
gerichts eine AuRerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen ware, wenn er
trotz seiner uneingeschrankten Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung Uber das Kostenfestsetzungsverfahren eine Abweichung von den dort
vorgesehenen Rechtsziigen héatte vornehmen wollen. Eine derartige AuRerung
des Gesetzgebers liegt nicht vor, so dass genau dies dafur spricht, dass fur das

Bundespatentgericht nichts anderes gelten soll wie fir Oberlandesgerichte.

Auch der vom Bundesgerichtshof in der ,Transportbehalter“-Entscheidung hervor-
gehobene weitere Aspekt, dass 8§ 100 Abs. 1 PatG (Fassung v. 16.12.1980, guiltig
bis 31.10.1998 mit identischer, auf 8§ 73 abstellender Regelung) allgemeinen Cha-
rakter hat und diesem die speziellen Regelungen fir das Kostenfestsetzungsver-
fahren als lex specialis vorgehen (ebenso BGH GRUR 1988, 115, 116 - Warme-
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austauscher), kehrt sich nach der aktuellen Rechtslage zugunsten einer von § 100
PatG losgeldsten Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in diesen Verfahren um.
Die Vorrangigkeit und Eigenstandigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens
einschlie3lich seiner Rechtsmittel wird vom Bundesgerichtshof auch in seiner
aktuellen Rechtsprechung in anderem Zusammenhang hervorgehoben, wenn
ausgefuhrt wird, dass fur das einstweilige Verfugungsverfahren, in dem eine
Rechtsbeschwerde wegen des begrenzten Instanzenzuges nach 88 574 Abs. 1
Satz 2, 542 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht statthaft ist, wegen der Eigenstandigkeit des
Kostenfestsetzungsverfahrens als einem selbstandigen Verfahren mit eigenem
Rechtsmittelzug die Statthaftigkeit einer nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zu-
gelassenen Rechtsbeschwerde nicht ausgeschlossen sei (BGH NJW 2008, 2040).
Dass 8 100 PatG die Rechtsbeschwerde auf Beschlliisse Uber eine Beschwerde
nach § 73 PatG einschrankt, steht deshalb angesichts der Eigenstandigkeit des
Kostenfestsetzungsverfahrens und der ausdriicklichen Verweisung in 8§ 84 Abs. 2
Satz 2 PatG der Annahme einer statthaften Rechtsbeschwerde in Kostenfestset-

zungsverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht entgegen.

Auch § 110 Abs. 7 PatG steht der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht entge-
gen, da insoweit nur unselbstandige Nebenentscheidungen, nicht jedoch Be-

schliusse im selbstandigen Kostenfestsetzungsverfahren erfasst werden.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

4. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Klagerin und
Erinnerungsfuhrerin insgesamt aufzuerlegen, da ihr Begehren zwar teilweise,
allerdings nur zu einem unter 1 % liegenden Teil, erfolgreich war, 8 84 Abs. 2,
8§99 Abs. 1 PatGi. V. m. § 104 Abs. 3, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

5. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus den von der
Nichtigkeitsklagerin beanspruchten Erinnerungskosten. Dabei handelt es sich

vorliegend um Rechtsanwaltskosten I. Instanz in HOhe von 19.622,52 € plus
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Rechtsanwaltskosten in Il. Instanz in H6he von 21.190,80 €, insgesamt mithin um
den Betrag von 40.813,32 €.

Engels Dr. Mittenberger-Huber Kleinschmidt
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