BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 6/95
(zu 3 Ni 48/88)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152
6.70






betreffend das Patent 27 22 283

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat IIl) des Bundes
richts am 7.Juni 1995 unter Mitwirkung des Vorsitz
Richters Gruttemann, des Richters Dipl.-Ing. Triuste
Richterin Tronser

beschlossen:

I. Auf die Erinnerung der Beklagten wird der Ko-
stenfestsetzungsbeschlul? des Rechtspflegers

Bundespatentgerichts vom 30. November 1994 hin-

sichtlich des zu erstattenden Betrages wie folgt
geandert:

Die von der Klagerin dem Beklagten Eberhard Glock-
ner zu erstattenden Kosten des zweiten Rechtszugs

werden auf

35 856,75 DM

in  Worten: - finfunddrei3igtausendachthundert

sechsundfiinzig-75/100 Deutsche Mark -

patentge-
enden
dt und der



und damit die aufgrund des Urteils des X. Zivilse-

nats (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs vom
5. Oktober 1993 von der Klagerin den Beklagten zu
erstattenden Kosten des ersten und zweiten Rechts-
zugs auf insgesamt

57 059,35 DM

In  Worten: -  siebenundflinzigtausendneunundfiinfzig
35/100 Deutsche Mark -

festgesetzt.

Il. Die weitergehende Erinnerung der Bekagten wird
zurtckgewiesen.

lll. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens haben di e
Beklagten zu tragen.

IV. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf
15.000.- DM festgesetzt.

Grinde
I

Der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts hat unte r Zurick-
weisung des weitergehenden Antrags der Beklagten (d ie Kosten
in Hohe von insgesamt 70 869,99 geltend machen), di e diesen
von der im Nichtigkeitsverfahren unterlegenen Klage rin zu er-
stattenden  Kosten  beider  Rechtszige auf insgesamt
56 765,33 DM verzinslich festgesetzt. Mit ihrer Eri nnerung
verfolgen die Beklagten ihren Kostenfestsetzungsant rag hin-
sichtlich aller bei der Festsetzung unbericksichtig t geblie-
bener Teilbetrage weiter. Hierbei handelt es sich i m wesent-
lichen um einen Teilbetrag von 11 270,DM flr privat gutachter-

liche Tatigkeit von Professor Dr. E... sowie Ubernach tungs-



kosten fir diesen zur Wahrnehmung eines Gerichtster mins, um
Teilbetrage fur Reise- und Ubernachtungskosten sowi e die Hohe
der geltendgemachten Umsatzsteuer.
Die Beklagten beantragen sinngemali3,

weitere Kosten in Hohe von 14 104,66 DM festzusetz en.

Die Klagerin beantragt sinngeman,

die Erinnerung zurtickzuweisen.

Der Rechtspfleger hat der Erinnerung nicht abgeholf en.

Il.
Die zulassige Erinnerung der Beklagten (Kostenglaub iger)
bleibt zum Uberwiegenden Anteil der hier weiterverf olgten
Teilbetrage ohne Erfolg. Sie ist nur insoweit begru ndet, als
die geltendgemachten Kosten einer Informationsreise von
Rechtsanwalt _ Dr. F... am 30. November 1992 zum Patentan-
walt der Beklagten in Hohe von 294,02 DM erstattungsfah ig
sind. Denn im Berufungsverfahren ist es in Patentni chtig-
keitsverfahren fur eine sachgemale Information von Bedeutung,
wenn dem Rechtsanwalt die Maoglichkeit einer mindlic hen
Erérterung des Falles mit dem Patentanwalt eingeréu mt wird
(vgl Benkard, PatG, 8. Aufl 8 84 Rdn 35 mwNachw). D iese der
eingehenden fachlichen Erdrterung in technischer un d rechtli-
cher Hinsicht dienende Mdglichkeit muf3 auch unabhén gig davon
bestehen, ob der Partei selbst die Kosten fir eine Informa-

tionsreise zu ihrem Anwalt zugebilligt worden sind.

Dagegen sind die Kosten fiir die privatgutachterlich e Tatig-
keit von Professor Dr. E..., die den wesentlichen Teil de r
weiterverfolgten Kostenbetrage ausmachen, nicht ers tattungs-

fahig. Wie der Senat bereits mehrfach entschieden h at (BPatGE



30, 263; E 33, 274), sind im Patentnichtigkeitsverf
wendungen flr Privatgutachten nur in Ausnahmefallen
dann erstattungsfahig, wenn die Partei ihrer Darleg
pflicht oder Beweisfihrungslast mangels eigener Sac
mit Hilfe eines Privatgutachters genltgen kann und a
Vertreter nicht Gber die erforderliche Sachkunde ve

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor.

Zum einen ist schon zweifelhaft, ob das Gutachten d
richtlich bestellten Sachverstandigen Professor Dr.

als dem Streitpatent unginstig anzusehen ist. Denn
kommt der Gutachter zum Ergebnis, dal3 die neugefafdt
anspruche (mit denen das Streitpatent schlief3lich a
rechterhalten geblieben ist) eine "gewisse neue und
schrittliche Lehre gegeniiber dem Streitpatent” gebe

24 letzter Absatz des Gutachters Prof. Dr. W...). Abe

auch der Umstand, dalR3 die Klagerin im Termin vom 30
1993, in dem das Gutachten des gerichtlich bestellt
verstandigen Professor Dr. W... von diesem mundlich e

tert worden ist, nach dieser Erérterung zur Demonst

ner der behaupteten Vorbenutzungen ein Messer uberr

das im Sachverstéandigengutachten keine Berilcksichti
gefunden hat, begrindet keinen Ausnahmefall, der di
lung eines Privatgutachtens notwendig macht. Denn z
folgenden Beweisaufnahmetermin vom 5. Oktober 1993
Professor Dr. W... geladen, so daf3, in Abhéngigkeit v
Ergebnis der Beweisaufnahme, die Mdoglichkeit bestan
auch zum vorbenutzten Gegenstand Fragen zu stellen.
war die Beklagtenseite auch ohne den Beistand eines
gutachters aufgrund ihrer anwaltlichen Vertretung d
Rechtsanwalte und Patentanwélte in der Lage, wie Si

ihrer Schriftsatze vom 17. Februar 1993 und 12. Mar
zeigt, in denen ihre Anwalte das Gutachten des Geri
verstandigen bis ins Einzelne gehend (im erstgenann
Schriftsatz Gber 46 Seiten) erdrtert haben. Mithin
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fur das Privatgutachten aufgewendeten und alle dami t im Zu-
sammenhang stehenden Kosten nicht zur zweckentsprec henden
Rechtsverfolgung notwendig und sind damit auch nich t erstat-
tungsfahig.

Die Erinnerung mufidte auch erfolglos bleiben, soweit die Be-
klagtenseite damit die Aufwendungen fiir die Anmietu ng eines
Besprechungszimmers  vor den Gerichtsterminen in Minchen (= 2

mal 90 DM) und Karlsruhe (154,00 DM und 210,50 DM) erstattet
erhalten will. Denn abgesehen davon, dafl3 die Aufwen dungen zu-
mindest teilweise nicht ausreichend belegt sind (vg | Rechnung
Queens Hotel Karlsruhe an Patentanwalt J... vom 6. Ok to-

ber 1993 Position "Differenz zur U-Garantie” 210,50 ), kann
die zwischen Anwalt und Mandant zu den Gerichtsterm inen vor-
zunehmende Besprechung, wenn schon nicht im Hotelzi mmer, wie
die Beklagtenseite meint, so doch in geeigneten Rau mlichkei-
ten, wie sie zB in Hotelhallen oder Vorraumen vor d en Sit-
zungssalen der Gerichte zur Verfugung stehen, vorge nommen
werden, wie dies auch ublicherweise geschieht, ohne dal3 da-
durch Kosten verursacht werden. Weshalb gerade im v orliegen-
den Fall eine Besprechung in solchen Raumlichkeiten , bei-
spielsweise wegen der Anwesenheit anderer Personen vor den
Gerichtssalen untunlich sein soll, ist weder begrin det, noch

dem Senat sonst ersichtlich.

Weiterhin muf3 die Erinnerung in der Sache ohne Erfo lg blei-
ben, soweit damit die Erstattung von Reisekosten de s Beru-
fungsklagers auf der Basis der Nutzung eines PKW und damit

eines Uber den Betrag der Kosten fur entsprechende Bahnreisen
in Hohe von 566,00 DM hinausgehenden Betrages von w eiteren
418,60 DM geltendgemacht wird. Denn nach dem fir di e Bemes-
sung anzuwendenden § 9 Absatz 1 des Gesetzes uber d ie Ent-
schadigung von Zeugen und Sachverstandigen (ZSEG) w erden Uber
die Kosten fur die Benutzung des preisgunstigsten 0o f-
fentlichen Beférderungsmittels hinausgehende Aufwen dungen, zB

fur die Benutzung eines PKW nur ersetzt, wenn diese jene



nicht Ubersteigen oder besondere Umstande diese hoh
Fahrtkosten notwendig machen. Solche Voraussetzunge

hier weder geltendgemacht, noch sonst ersichtlich.

Auch soweit die Beklagten fir ihre Auslagen anlafli

eren
n sind

ch ihrer

Reisen zu den Gerichtsterminen

satzsteuer

festsetzung mit zutreffenden Griinden abgelehnt (vgl

fer 3 des BeschluBumdrucks). Zu dieser Position sin
Erinnerungsbegrindung auch keine weiteren Ausfuhrun
halten (allerdings ist anzumerken, dal3 die Beklagte

von ihnen aufgewendeten Auslagen fir die Bankbulrgsc
Hohe von 704,14 DM keine Umsatzsteuer verlangt habe
der Kostenfestsetzungsbeschlul? aber irrtimlich ausg
ist).

Erfolglos bleibt die Erinnerung auch, soweit die Be
hinsichtlich der Gebuhren und Auslagen fur die Erst
weiterhin auf einem Mehrwertsteuersatz von 15 %

treffend hat der Rechtspfleger im angefochtenen Bes
hierzu ausgefuhrt, dal’ fir den Mehrwertsteuersatz m

der Zeitpunkt der Erbringung der Leistung ist. Zutr

er zur Bestimmung des Zeitpunktes auf § 16 Satz 2 B

stellt. Danach wird die Vergutung eines Anwalts in

lichen Verfahren féllig, wenn eine Kostenentscheidu

gen oder der Rechtszug beendet ist, was hier durch
kindung des erstinstanzlichen Urteils am 29. Marz 1
schehen ist. Der hier verlangte Mehrwertsteuersatz

gilt aber erst ab dem 1. Januar 1993.

Die Erinnerung mufl3 weiter in der Sache ohne Erfolg
soweit damit Uber die fur die Anreise des anwaltlic
treters der Beklagten aus Stuttgart zu den Gerichts

in Miinchen und Karlsruhe Um-
geltend machen, hat der Rechtspfleger eine Kosten-
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(= 670,00 DM) und entsprechende Tagegelder (= 3 ma I
50 DM und 3 mal 46 DM insgesamt 285,00 DM) geltendg
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werden. Eine Festsetzung der insoweit geltendgemach ten
Auslagen in H6he von insgesamt 955,00 DM ist im ang efochtenen
Kostenbeschlul3 mit zutreffender Begriindung abgelehn t worden.
Die Erinnerungsbegriindung enthélt hierzu weitere Au sfihrungen
nicht.

Schlief3lich bleibt die Erinnerung erfolglos, soweit damit als
Aufwendungen fur die Anreise von Rechtsanwalt Dr. F ..

zu den Gerichtsterminen in Karlsruhe vom 8. Januar 1991 und
30. Marz 1993 die Kosten fur einen Seniorenpald i.H.v.
110,00 DM und 132,00 DM sowie zum Gerichtstermin vo m
5. Oktober 1993 ein Bahncard-Anteil in Hohe von 132,00 DM
geltendgemacht werden. Es entspricht zwar sicherlic h dem ko-
stenbewul3ten Verhalten eines Anwalts solche Ermafig ungsaus-
weise zu erwerben, um die Reisekosten auch fur gesc haftlich
veranlal3te Reisen niedrig zu halten. Allerdings ist im ange-
fochtenen Kostenbeschlul3 zutreffend darauf hingewie sen, dal3
wahrend der Geltungsdauer von Seniorenpal® und Bahnc ard samt-
liche anfallenden Bahnreisen, auch solche nicht geschéft sbe-
dingter Art der ErmaRigung unterliegen. Deshalb muf3 der auf
die geltendgemachten Reisekosten entfallende Anteil dieser
Ermaiigungsausweise dargelegt werden. Eine pauschal e Versi-
cherung des Anwalts reicht hierzu nicht aus, zumal fur die
Anreise zum Gerichtstermin vom 8. Januar 1991 (also zu Beginn
der Geltungsdauer des Seniorenpasses) die gesamten Kosten in
Hohe von 110,00 DM fir den Erwerb des Seniorenpasse s verlangt
werden und im zweiten Fall (30. Marz 1993) wohl ver sehentlich
ein Uber diese Kosten hinausgehender Betrag von 132 ,00 DM.
Weiter zutreffend hat der Rechtspfleger bei den gel tendge-
machten Kosten in beiden Rechtszliigen die Mehrwertst euer den

Absetzungen entsprechend gekdrzt.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Absatz 2 PatG , 892 Ab-
satz 2 ZPO. Den Beklagten sind die gesamten Kosten des Erin-
nerungsverfahrens aufzuerlegen, da ihre Kostenerinn erung le-
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diglich zu einem verhaltnismaRig geringfigigen Ante
hat, der keine besonderen Kosten veranlal3t hat.

Grittemann Tristedt

il Erfolg

Tronser

Gr



