Arbeitsgemeinschaft der Patentanwaltskandidaten Minchen 28.04.2017
Termin 8, Referat D

Patent-/Gebrauchsmusterverletzung Il (Verletzungsprozess):
Kosten

Gesetzliche Regelungen (ZPO, GKG, RVG, PatG)

ZPO: Wer hat die Prozesskosten zu tragen?
GKG: Welche gerichtlichen Kosten fallen an?
RVG: Wie bemessen sich die Gebuhren fir den Rechtsanwalt?

PatG + RVG: Wie bemessen sich die Gebihren fir einen hinzugezogenen
Patentanwalt?

. Kostenerstattung (88 91 — 101 ZPO, § 143 PatG)

Wer die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, entscheidet das Gericht

Geregelt in der Zivilprozessordnung (ZPO)

. Kostenpflicht des Unterlegenen

8§ 91 ZPO - Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere
die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschadigung des Gegners fur die durch
notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen

entstandene Zeitversaumnis; (...)

Der unterliegenden Partei werden die gesamten Prozesskosten auferlegt, unabhangig
vom Grund des Unterliegens

Nur Kosten erstattungsfahig, welche zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendig sind — enger Bezug zum Rechtsstreit

— zweckentsprechende Malinahmen: Mal3nahmen, die von verstandiger Prozess-
partei als sachdienlich angesehen werden mussten

— notwendige Kosten: Kosten, ohne die die zweckdienlichen Malinahmen nicht
getroffen werden kénnten

Entschadigung des Gegners fir Reise- und Terminkosten (Zeitversaumnis)
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2. Erstattung der Rechtsanwaltskosten

§ 91 ZPO - Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht

(2) Die gesetzlichen Geblihren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden
Partei sind in allen Prozessen zu erstatten (...).

Die Kosten mehrerer Rechtsanwalte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten
eines Rechtsanwalts nicht Ubersteigen {(...).

e Die gesetzlichen Gebiuhren und Auslagen des Rechtsanwalts gelten unabhangig von
den konkreten Umstanden grundsatzlich als zweckentsprechend verursachte Kosten
gemaf § 91 (1) ZPO

e Ausnahme: Hinzuziehen eines Rechtsanwalts offensichtlich nutzlos (z.B. bei gerichtlicher
Verwerfung eines Rechtsmittels aus formellen Griinden ohne mundliche Verhandlung)

3. Kostenpflicht bei teilweisem Unterliegen

§ 92 ZPO - Kosten bei teilweisem Obsiegen

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander
aufzuheben oder verhaltnismafig zu teilen.

Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei
zur Halfte zur Last.

4. Ausnahmen von der Kostenpflicht (88 91a, 93, 93b, 94, 96, 97 (2))

§ 93 ZPO - Kosten bei sofortigem Anerkenntnis

Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung
gegeben, so fallen dem Klager die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den
Anspruch sofort anerkennt.

e Veranlassung zur Klage: z.B. Nichtreaktion auf vorprozessuales Aufforderungs-
schreiben

e Beispiel: Einstweilige Verfugung erlassen ohne vorherige Abmahnung inkl. Aufforderung
zur Abgabe einer Unterlassungserklarung innerhalb einer bestimmten Frist

—  Erkennt der Beklagte die einstweilige Verfigung sofort an, hat der Klager die
gesamten Kosten zu begleichen

e Daher: Abmahnung inkl. Fristsetzung zur Abgabe einer Unterlassungserklarung ratsam
vor Beantragung einer einstweiligen Verfiigung
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. Erstattung der Patentanwaltskosten

§ 143 PatG

(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit
entstehen, sind die Gebihren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergitungsgesetzes und
aulRerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

Der Patentanwalt bekommt die gleichen Gebihren und Auslagen erstattet wie ein
Rechtsanwalt (gemal § 13 RVG)

Gilt nur fur diejenigen Gebuhrentatbestande, an denen der Patentanwalt mitgewirkt hat

Als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter bekommen beide Gebihren
erstattet (BGH | ZB 37/02, 03.04.2003: ,Kosten des Patent- und Rechtsanwalts®)

Analog: Gebrauchsmuster- (8 27 GebrMG), Marken- (§ 140 MarkenG) und Design-
verletzungsprozess (8 52 DesignG)

. Erstattungsfahige Kosten im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess

Gerichtskosten

Rechtsanwaltskosten

Kosten fur einen hinzugezogenen Patentanwalt

Weitere Kosten (soweit notwendig zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung)
- Reisekosten

- Sachgutachten (z.B. bei technisch kompliziertem Sachverhalt)

- Testkauf (z.B. Erkennung des Verletzungssachverhalts, Nachweis der Benutzung)

. Kostenbestimmung
Geregelt im Gerichtskostengesetz (GKG) und im Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG)

. Gerichtskosten (88 3, 34, Anlagen 1 & 2 GKG)

8§ 3 GKG — HOhe der Kosten

(1) Die Gebuhren richten sich nach dem Wert des Streitgegenstands (Streitwert), soweit
nichts anderes bestimmt ist.

(2) Kosten werden nach dem Kostenverzeichnis der Anlage 1 zu diesem Gesetz
erhoben.
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e Klager muss Gerichtskostenvorschuss bei Klageeinreichung leisten (§ 12 GKG)
e Streitwert: finanzieller Wert des Streitgegenstands

- Muss i.d.R. geschatzt werden (sieht weiter unten), auf3er wenn ein konkreter Geld-
betrag eingeklagt wird

- Soll bereits in der Klageschrift angegeben sein (8§ 253 ZPO)

8§ 34 GKG - Wertgebuhren

(1) Wenn sich die Gebuhren nach dem Streitwert richten, betragt die Gebuhr bei einem
Streitwert bis 500 Euro 35 Euro. Die Gebihr erhéht sich bei einem

Streitwert bis fur jeden angefangenen
... Euro Betrag von weiteren ... Euro um ... Euro
2 000 500 18
10 000 1 000 19
25 000 3 000 26
50 000 5000 35
200 000 15 000 120
500 000 30 000 179
tber 500 000 50 000 180

Eine Gebuhrentabelle fur Streitwerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2
beigeflgt.

(2) Der Mindestbetrag einer Gebdhr ist 15 Euro.

Berechnungsbeispiel 1. Gebuhr bei Streitwert tber 500.000 €
e Streitwert: 2.000.000 €
— Gebuhr = Gebiihr fiir 500.000 € + 1.500.000 / 50.000 * 180 €
= 3.536 € (Anlage 2 GKG) + 30 * 180 €
=8.936 €

e Gebuhrensatz: Aus Streitwert ermittelte Gebuhr wird mit einem Faktor (Gebuhrensatz)
multipliziert, um die endgtiltigen Gerichtskosten zu errechnen:

- 1. Instanz: 3,0 (Anlage 1, Nr. 1210 GKG: Verfahren vor dem Amts- oder Landgericht)
- Berufung: 4,0 (Anlage 1, Nr. 1212 GKG: Verfahren vor dem Oberlandesgericht)
- Revision: 5,0 (Anlage 1, Nr. 1214 GKG: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof)
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Berechnungsbeispiel 2: Gerichtskosten 1. Instanz

o Streitwert: 500.000 €

e Geblhr: 3.536 € (Anlage 2 GKG)

e Geblhrensatz: 3,0 (Anlage 1 GKG)

— Gerichtskosten = Gebuhr x Gebuhrensatz = 3.536 € x 3,0 = 10.608 €

— Prozesskostenrechner (z.B. https://anwaltverein.de/de/service/prozesskostenrechner)

2. Rechtsanwaltsgebiihren (8 91 (2) ZPO, 8§ 2, 13, Anlagen 1 & 2 RVG)

§ 2 RVG - Hohe der Vergitung

(1) Die Gebuhren werden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, nach dem
Wert berechnet, den der Gegenstand der anwaltlichen Tatigkeit hat (Gegenstandswert).

(2) Die Hohe der Vergitung bestimmt sich nach dem Vergutungsverzeichnis der
Anlage 1 zu diesem Gesetz. (...)

e Gegenstandswert = Streitwert

8 13 RVG — Wertgebiihren

(1) Wenn sich die Gebuhren nach dem Gegenstandswert richten, betragt die Gebuhr bei
einem Gegenstandswert bis 500 Euro 45 Euro. Die Gebuhr erhdht sich bei einem

Gegenstandswert fur jeden angefangenen

bis ... Euro Betrag von weiteren ... Euro um ... Euro

2 000 500 35

10 000 1 000 51
25 000 3 000 46
50 000 5000 75
200 000 15 000 85
500 000 30 000 120
tber 500 000 50 000 150

Eine Gebilhrentabelle fir Gegenstandswerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als
Anlage 2 beigefugt.

(2) Der Mindestbetrag einer Gebuhr ist 15 Euro.
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e Gebulhr errechnet aus Gegenstandswert analog zur Gerichtskostengeblhr
e Geblhrenarten:

- Verfahrensgebuhr: Tatigkeit im gerichtlichen Verfahren (z.B. Klageeinreichung,
Einreichung eines Schriftsatzes, Wahrnehmung eines Gerichtstermins fir Mandanten)

— Voraussetzung: Prozessbevollmachtigung
- Terminsgebihr:
o Vertretung in einem Verhandlungstermin

o Wahrnehmung eines von einem gerichtlich bestellten Sachverstandigen
anberaumten Termins

o Mitwirkung an Besprechungen, die auf die Vermeidung oder Erledigung des
Verfahrens gerichtet sind (jedoch nicht mit Mandant), auch telefonisch

— Voraussetzung: Prozessbevollmachtigung

- Geschaftsgebuhr: aul3ergerichtliche Vertretung des Mandanten (z.B. Abmahnung,
Besprechung mit gegnerischem Anwalt)

— Voraussetzung: Auftrag zur auRergerichtlichen Vertretung

- Einigungsgebuhr: Mitwirkung bei Vertrag, durch den sich die Parteien einigen
konnen (z.B. Vergleich)

- Erhdhungsgebihr: Tatigkeit in derselben Angelegenheit fir mehrere Mandanten,
falls es sich um denselben Gegenstand handelt

e Gebuhrensatze 1. Instanz: Aus Gegenstandswert ermittelte Gebuhr wird mit einem
Gebuhrensatz multipliziert, um die jeweiligen Rechtsanwaltskosten zu errechnen:

Verfahrensgebihrensatz: 1,3 (Anlage 1, Nr. 3100 RVG)
Terminsgeblhrensatz: 1,2 (Anlage 1, Nr. 3104 RVG)

Geschaftsgebuhrensatz: 0,5 — 2,5 (Anlage 1, Nr. 2300 RVG), ublicherweise: 1,3
— wird zur Halfte, maximal zu 0,75 auf Verfahrensgebihr
angerechnet

Einigungsgebihrensatz: 1,0 (Anlage 1, Nr. 1003 RVG)

Erhéhungsgebihrensatz: 0,3 Punkte Erhohung von Verfahrens- und Geschéfts-
gebuhrensatz fir jede weitere Person

e Erhohte Gebuhrensatze in Berufungs- und Revisionsverfahren

Berechnungsbeispiel 3: Rechtsanwaltskosten 1. Instanz, keine aul3ergerichtl. Vertretung
¢ Gegenstandswert: 500.000 €

e Gebihr: 3.213 € (Anlage 2 RVG)

e Verfahrensgebihrensatz: 1,3 (Anlage 1 RVG)
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e Terminsgeblhrensatz: 1,2 (Anlage 1 RVG)

e Gegnerischer Anwalt: x 2

— Rechtsanwaltskosten = 2 x Gebuhr x (Verfahrensgebuhrensatz + Terminsgeblihrensatz)
=2x3.213€x2,5=16.065 €

Dazu kommen:

- Sonstige Auslagen (z.B. Reisekosten)

- Pauschale fiir Post- und Telekommunikation: 20 €

Die Kosten mehrerer Rechtsanwalte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten
eines Rechtsanwalts nicht Ubersteigen (8 91 (2) ZPO)

Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht im Gerichtsbezirk niedergelassen ist oder
wohnt, sind nur dann erstattungsfahig, wenn dessen Hinzuziehung zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war

w

. Streitwertermittlung

Mal3geblich: wirtschaftliches Interesse, welches der Klager objektiv verfolgt

Bemessungsgrundlagen:
- Unterlassungsanspruch:
o Nachteile des Klagers bei Fortsetzung des Verletzungsverhaltens

o Zu berucksichtigen: Restlaufzeit d. Klagepatents, Umsatz, Grol3e und Marktstellung
des Klagers, Art und Ausmal’ der Verletzung, Intensitat der Widerholungsgefahr

- Auskunftsanspruch:
o Interesse des Glaubigers an der begehrten Auskunft / Rechnungslegung
- Schadensersatz:

o Entstandener Schaden fir den Klager

Kontroverse Streitwertauffassungen:
- Lizenzanalogie fir Restlaufzeit des Klagepatents

- Entgangener Gewinn

Keine Streitwertbedeutung: Zinsen auf Lizenzgeblhren

Typische Streitwerte in Patentverletzungsverfahren: 500.000 € — 5.000.000 €

Gebrauchsmusterverfahren: Streitwerte i.d.R. etwas niedriger (v.a. wegen Kkurzerer
Laufzeiten)
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IV. Streitwertfestsetzung (8§ 63 GKG)

e Klager hat Streitwert in Klageschrift zu benennen (§ 253 ZPO, § 61 GKG)

e Gericht setzt auf dessen Grundlage den Streitwert vorlaufig per Beschluss fest (8 63 (1)
GKG), ohne Anhdrung der Parteien

e Klagezustellung nach Vorschuss der Prozesskosten durch Klager auf Grundlage des
vorlaufig festgesetzten Streitwerts (8 12 GKG)

e Nach Beendigung des Gerichtsverfahrens: endgulltige Streitwertfestsetzung per
Beschluss (8 63 (2) GKG)

e Innerhalb von 6 Monaten: Anderungen von Amts wegen moglich (8 63 (3) GKG)

e Beschwerde gegen erstinstanzlichen Streitwertfestsetzungsbeschluss innerhalb von 6
Monaten maoglich (8 68 (1) GKG)

V. Kostenfestsetzung (88 103 — 107 ZPO)

8 103 ZPO - Kostenfestsetzungsgrundlage; Kostenfestsetzungsantrag

(1) Der Anspruch auf Erstattung der Prozesskosten kann nur auf Grund eines zur
Zwangsvollstreckung geeigneten Titels geltend gemacht werden.

(2) Der Antrag auf Festsetzung des zu erstattenden Betrages ist bei dem Gericht des
ersten Rechtszuges anzubringen. (...)

¢ Kostenfestsetzungsbeschluss erst auf Antrag

e Erstinstanzliches Gericht Uberprift Kostenfestsetzungsantrag (Hohe, Notwendigkeit,
zweckentsprechend, etc.)

e Kostenfestsetzungsbeschluss ist Vollstreckungstitel gemar § 794 (1) Nr. 2 ZPO

§ 107 ZPO — Anderung nach Streitwertfestsetzung

(1) Ergeht nach der Kostenfestsetzung eine Entscheidung, durch die der Wert des
Streitgegenstandes festgesetzt wird, so ist, falls diese Entscheidung von der
Wertberechnung abweicht, die der Kostenfestsetzung zugrunde liegt, auf Antrag die
Kostenfestsetzung entsprechend abzuéndern.

Uber den Antrag entscheidet das Gericht des ersten Rechtszuges.

e Andern sich durch Streitwertfestsetzung gemalR § 63 GKG die Prozesskosten nach
einem Kostenfestsetzungsbeschluss, so ist dieser entsprechend abzuéandern
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VI. Streitwertbegtlinstigung (8 144 (1) PatG)

§ 144 PatG

(1) Macht in einer Patentstreitsache eine Partei glaubhaft, dal3 die Belastung mit den
Prozel3kosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefahrden
wirde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dal® die Verpflichtung dieser
Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage
angepafliten Teil des Streitwerts bemif3t.

Die Anordnung hat zur Folge, dal3 die beglnstigte Partei die GebuUhren ihres
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit
ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese Ubernimmt, hat sie
die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebihren und die Geblhren seines
Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten.

Soweit die aul3ergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm tbernommen
werden, kann der Rechtsanwalt der beginstigten Partei seine Geblhren von dem
Geagner nach dem fir diesen geltenden Streitwert beitreiben.

VII. Zusammenfassung

¢ Die unterliegende Partei tragt die gesamten Prozesskosten (ZPO)
e Gerichtskosten und Anwaltsgebiihren hangen vom Streit- bzw. Gegenstandswert ab
e Gerichtskosten = Gebiuhr x GeblUhrensatz (GKG)

- Gebuhrensatz: Anlage 1 GKG

- Gebuhren aus Streitwert: Anlage 2 GKG oder Berechnung gem. § 34 GKG
e Rechtsanwaltskosten = Gebuhr x jeweilige Geblhrensatze (RVG)

- Geblhrensatze: Anlage 1 RVG

- Gebuhren aus Gegenstandswert: Anlage 2 RVG oder Berechnung gem. 8§ 13 RVG
e Patentanwaltsgeblhren analog zu Rechtsanwaltsgebihren (PatG)

e Nur ein Patentanwalt wird abgerechnet. Nur fir MalRnahmen, an denen mitgewirkt wurde

Quellen:

Kiahnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage 2016

Mayer / Kroif3, Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz: RVG, 6. Auflage 2013
Schulte, Patentgesetz mit EPU, 9. Auflage 2014

Zoller, Zivilprozessordnung: ZPO, 31. Auflage 2016

Gesetzestexte: GKG, RVG, PatG, ZPO



