Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

-PatG § 42; GKG § 36
Fahrzeugaufbdbanu

Auch im Nichtigkeits-Berufungsverfahren endet die Mﬁgliéh—
keit, durch Zuriicknahme der Berufung oder der Klage den

in § 36 Abs. 1 Satz 2 GKG bemeichneten Gebilihrenvorteil

zu erlangen, erst mit der Bestimmung des Termins zur
milndlichen Verhandlung und nicht schon mit der Bestel-~
iung oder Beauftragung des gerichtlichen Sachversténdigen
oder der Erstattung seines schriftlichen Gutachtens.

BGH, Beschl. v, 1. Dezember 1966 ~ Ia ZR 148/63 - Bundespatent-
' ' : goricht
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He (G,

Kléigerin und Berufungsklégerin,

- Prozefbevollmiichtigte: Rechtsanwdlte Dr. — und
or. W in

gegen

die Firma AGHEEEER-Fahrzeugbau in Wu—-Vo—
Vol Strade @B,

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmhcht:.gtw Rechtsanwblte Pro;t‘ . Dr. (D
und Dr.

Patentanwilte Dr ~-Ing. _

und I)iil . --Ing. in

betreffend das Patent G W

hier: Erinnerung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichts-
hof als Vertreters des Bundesjustizfiskus in Kosten-
sachen.
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Der JTa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der
Sitzung vom 1. Dezember 1966 unter Mitwirkung des Senats-
priasidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Spreng, Dr. Lischer und Dri_Spengler

beschlossen:

Die Erinnerung des Generalbundesanwalts beim
Bundesgerichtshof als Vertreters des Bundes-
Justizfiskues in Kostensachen gegen den Kosten-
ansatz in der Kostenrechnung des Kostenbeamten
des Bundesgerichtshofs vom 20. September 1965
wird guriickgewiesen. .

Diese Entscheidung ergehi gebithrenfrel.

Gringde:

I. Gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II)
des Bundeapatentgerichts wvom 15. Mirz 1962 - 2 Ni 226/61 -,
durch welches das einen "Fahrzeugaufbau" betreffende Patent
@B €GB der Beklagten teilweise fiir nichtig erklirt, die

‘ Weitergeheﬁde Nichtigkeitsklage jedoch abgewiesen worden war,
hatte die Xl&gerin mit einem am 26. Juni 1962 bei dem  Bundes-
patentgericht eingegangenen Schriftsatz Berufung eingelegt.
Nach Vorlage der Akiten an den Bundesgerichitshof ernannte der
Erste Zivilsenat durch BeschluB vom 26. Oktober 1962 den
Professor Dr.-Ing. KPP in Braunschweig zum gerichtlichen
Sachversténdigen. Nachdem sodann die Kligerin eine eingehen-
de Berufungsbegriindung, die Beklagte eine eingehende Beru-

!  fungserwiderung eingereicht unad die‘Klégerin'den angeforder-

ten VorschuB fiir die Verglitung des gerichtlichen Sachver-
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stdndigen eingezahlt hatten, erteilte der Vorsitzende des
nunmehr zustdndigen Ia~Zivilsenats mit Schreiben vom
29, Mai 1963 dem gerichtlichen Sachverstindigen den Auf-
trag zur Erstattung eines schriftlichen Gutachtens iber
die in dem Schreiben n#&her bezeichneten Fragen. Die Par-
teien wechselten auch in der PFolgezeit noch mehrfach
Schriftedtze zur Sache, von denen der Senat jeweils eine
Abschrift dem gerichtlichen Sachversténdigen zukommen lieS.
Die Beklagte machte dabei unter anderem den Vorschlag, dem
gerichtlichen Sachverstindigen vor der Fertigstellung sei-
nes Gutachtens ein Madell einer Fahrzeugwand nach dem
Streitpatent vorzufiihren. Noch ehe eine solche Vorfiihrung
stattfand und der gerichtliche Sachverstindige ein schrift-
liches Gutachten erstattete, nahm die Kl#gerin mit Schrift-
satz vom 29. Juni 1965 in Ausfiihrung eines dem Gericht ab-
schriftlich mitgeteilten Vergleichs die Berufung gzuriick.

Nachdem der Streitwert fiir das Berufungsverfahren durch
Beschluf des Senats vom 16. September 1965 auf 100.000,-- DM
festgesetzt worden war, erteilte der XKostenbeamie des Bun-
desgerichtshofs der Klégerin am 20. September 1965 eine
Kostenrechnung, in der an Gerichfsgébﬁhren unter Hinweis
auf die §§ 10, 25, 36, 95, 106 GKG und § 42 PatG lediglich
eine halbe ProzefBgebiihr in Hthe von 356,50 DM angesetzt war.

Gegen diesen Kostenansatz hat der Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof als Vertreter des Bundes justizfiskus
in Kostensachen mit Schriftsatz vom 14. September 1966 ge-
md8 § 4 GKG Erinnerung eingelegt mit dem Antrag,

den Kostenbeamten anzuweisen, die nach §§ 25,

34 GKG zu berechnende Gebithr in voller Hthe

anzusetzen.
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Sowchl die Kligerin als auch die Beklagte haben bean-
tragt, die Erinnerung zuriickzuwelsen.

IT. Die Erinnerung konnte keinen Erfolg haben.

1. Nach § 42 Abs. 2 PatG werden im Berufungsverfahren in
Patentnichtigkeitssachen vor dem Bundesgerichtshof Gebilihren
und Auslagen nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes
erhoben (Satz 1) und die Gebithren nach den S#itzen berech-
net, die fiir das Verfahren in der Revisionsinstanz gelten
(Satz 2). Zu den danach im Nichtigkeits-Berufungsverfahren
anzuwendenden kostenrechtlichen Vorschriften gehirt auch
die hier streitige Vorschrift des § 36 Abs. 1 Satz 2 GXG,

.nach der sich die Prozefigebithr fiir die Rechtesmittelinstanz

(§ 25 Abs. 1 Nr. 1, § 34 GKG) auf die HElfte der vollen Ge-
billir ermé&Bigt, wenn das Rechitsmittel vor Bestimmung des Ter-
mins gur milndiichen Verhandlung zuriickgenommen wird. Ist die-
se Vorschrift auch im Nichtigkeits-Berufungsverfahren ihrem
Wortlaut gemdsS anzuwenden, so hat dar XKostenbeamte im vor-
liegenden Fall mit Recht nur eine halbe ProzeBgebiihr ange-
setzt, da in dem Zeitpunkt, als die KlHgerin ihre Berufung
zuriicknahm, ein Termin sur miindlichen Verhandlung noch nicht
bestimmt war. Die Erinnerung dagegen mbchte diese Vorschrift
im Nichtigkeita-Berufungsverfahren, weil hier - anders als

‘nach der'ZivilprozeBordnung in biirgerlichen Rechtsstreitig—

keiten ~ gem#B § 42e¢ Pat® Beweis auch ohne vorherige miind-
liche Verhandlung erhoben wird, dahin angewendet wissen,

daf8 der Bestimmung des Termins zur miindlichen Verhandlung
hier eine Beweisanordnung nach § 42e¢ PatG gleichgestellt
wird, daB also die in § %6 Abs. 1 Satz 2 GKG vorgesehene
ErmdBigung der ProzeBgebiihr -hier namentlich auch dann nicht
eintritt, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Berufung

erst guriickgenommen wird, nachdem ein gerichtlicher Sachver-
sténdiger ernannt und mit der Erstattung. eines schriftlichen .



Gutachtens beauftragt worden ist. Dem kann nicht gefolgt
werden. '

2. Allerdings gilt auch im Xostenrecht, obwohl es ein
formales Recht ist und an formale Tatbestinde ankniipft, der
Grundsatz, da8 die Auslegung der gesetzlichen Vorschriften
sich nicht an deren Wortlaut klammern darf, sondern ihrem
Sinn und Zwedk_entspréchen muB (vgl. Lauterbach, Kostenge-
setze 15. Aufl. Einl. II' B 1 E S, 6). Diesem Grundsatz ent-
sprecheﬁd haben der erkennende Senat und vordem der friihere
Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs bereits wiederholt
kostenrechtliche Streitfragen entschieden. So hat gerade beil
der Anwendung des jetzt auch hier in Rede stehenden § 36
Abs. 1 Satz 2 GKG - und iUbrigens ebenfalls in einem Nich-
tigkeits-ﬁerufungsverfahren - schon der Erste Zivilsenat
in dem BeschluB I ZR 28/60 vom 2. Mirz 1962 (GRUR 1962,

489 = IM Nr. 1 zu § 35 6KG = NJW 1962, 1155 Nr. 7) Simn

und Zweck dieser Vorschrift in den Vordergrund geriickt und
deshaldb dem in dieser Vorschrift allein erwdhnten Fall der
Zuriicknahme des Rechtsmittels vor Bestimmung des Termins
zur miindlichen Verhandlung den darin nicht erwdhnten Fall
der Zuriicknahme der Klage vor Bestimmung des Termins in der
Rechtsmittelinstanz gleichgestellt., Ebenso. hat der erkemnen-
de Senat in dem BeschluB Ia ZR 245/63 vom 24. MErz 1966
(GRUR 1966, 523 = IM Nr. 1/2 zu § 29 GKG = NJW 1966, 1319
Nr. 9) eine zu § 29 GKG bestehende Streitfrage, — ob die
Beweisgebithr auch dann fortfllt, wenn die in einem auBer-
gerichtlichen Vergleich vereinbarte Klageriicknahme zuni#ichst
ohne Bezugnahme auf den Vergleich erklért und der Vergleich
erst spiter dem Gericht mitgeteilf wird, ~ mit einer Be-
grindung bejaht, .in der er wiederholt auf Sinn und Zweck
dieser Vorschrift hingewiesen hat. In dem - wiederum den
jetzigen § 36 Abe. 1 Satz 2 GKG (fritheren § 30 Abs. 1
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Satz 2 GKG) betreffenden Beschluf I ZR 127/56 vom 3. Marz
1959 (IM Nr. 1 zu § 36 GKG = NJW 1959, 1132 Nr. 10) hatte
der Erste Zivilsenat zwar in erster ILinie auf den als
eindeutig bezeichneten Wortlaut dieser Vorschrift abge-
stellt, dann aber doch zus#tzlich ausgefiihrt, daf es auch
innerlich berechtigt sei, also dem Sinn und Zweck der Vor-
schrift entspreche, sie dahin anzuwenden, daf jegliche

zum Zwecke der miindlichen Verhandlung vo:genqmmene'Terminsa
anberaumung die Gebiihrenerméfigung ausschlieBt, gleichgliltig,
ob hernach der Termin aufgehoben oder verlegt wird oder
nicht. . '

3. Die danach an sich zul#dssige und gegebenénfalls
gebotene Auslegung und Anwendung kostenrechtlicher Vor-
schriften nach ihrem Sinn und Zweck kann hier jedoch nicht
dazu fiihrem, eine im Nichtigkeits-Berufungsverfahren ohne
vorherige miind1iche Verhandlung erfolgende Beweisanordnung
nach § 42e PatG der Bestimmung des Termins zur miindlichen
Verhandlung im Sinne und mit der Folge des § 36 Abs. 1
Satz 2 GKG gleichzusetzen. Es mag zwar sein, dafl die durch
den Yortlaut des § 42e¢ PatG und seine Stellung in der
Paragraphenfolge des Patentgesetzes ausdriicklich bestiatigte
Moglichkeit, schon vor der Bestimmung eines Termins szur
miindlichen Verhandlung die zur Aufklfrung der Sache erfor-
derlichen Verfiigungen zu treffen, also insbesondere ein
schriftliches Gutachten eines technischen Sachverstindigen
einzuholen oder andere Beweise zu erheben, eine Besonder-
heit des Nichtigkeits-Berufungsverfahrens darstellt, der
die auf das Regelveffahren nach der ZivilprozeBordnung
(Bestimmung des Termine zur miindlichen Verhandlung alsbald
nach der Priifung der Zuldssigkeit des Rechtsmittels, §§ 520,

- 555 ZP0) zugeschnittene Vorschrift des § 36 Abs. 1 Satz 2 GKG

keine Rechnung trégt. Daraus folgt indes noch nicht, daf

-«
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nunmehr das Gericht dieser Besonderheit durch eine wvom Wort-
laut abweichende Anwendung des § 36 Abs. 1 Satz 2 GKG Rech-
nung tragen diirfte. .

Plir eine ganze Anzahl von Verfahren, bei denen #hnlich
wie beim Nichtigkeits~Berufungsverfahren die nach auBen in
Erscheinung tretende Titigkeit des Gerichts nicht notwen-
dig mitnder Bestimmung eines Termins gur miindlichen Ver-
handlung beginnt, hat das Besetz selbst besondere Rege-
lungen getroffen, von welchem anderen prozessualen Ereig-
nis ab die Mbglichkeit, ‘durch Zurilicknuhme eines Antrags,
einer Klage oder eines Rechismittels einen Gebithrenvoriteil
gzu erlangen, ebenfalls nicht mehr gegeben sein soll, - so
z.B. in §§ 37 aAbs. 2 Satz 3, 39 Abs. 1 Satz 2,-40 Abs. 2,
42 Abs. 2 GKG, § 41 IwVG, § 141 PGO. Flir das Nichtigkeits-
Berufungsverfahren dagegen hat das Gesetz eine solche
besondere Regelung nicht getroffen; e@s hat in § 42 Abs. 2

- PatG auch nicht, wie bereits das Reichsgericht in einem

Beschlu8 vom 3. Mirz 1939 (DR 1939, 670 Nr. 43) bemerkt

hat, eine die Besonderheiten des Nichtigkeits-Berufungs-
verfahrens beriicksichtigende “entsprechende" Anwendung der
Vorschriften des Gerichtskostengesetzes, sondern deren un-
mittelbare Anwehdung angeordnet und es somit dabei belassen,
daf hier erst die Bestimmung des Termins gur miindiichen
Verhandlung den Parteien die Moglichkeit nimmt, durch
Zuriicknahme des Rechtsmittels (oder der Klage) den in

§ 36 abs, 1 Satz 2 GKG bezeichneten Gebiihrenvorteil zu

grlangen.

_ Das Gericht seinerseits ktnnte daher fiir dem hier in
Rede stehenden Fall eine im Hinblick auf Sinn und Zweck
der Vorschrift von ihrem Wortlaut abweichende Anwendung
des § 36 Abs. 1 Satz 2 GKG, wenn iiberhaupt, so nur dann




in Erwigung ziehen, wenn anzunehmen wére; daf das Gesetsz
diesen Fall nicht bedacht hat; Qnd'és konnte dies eher dann
tun, wenn die vom Wortlaut abweichende Anwendung der Vor-
schrift zu Gunsten des.KOStenschuldners als wenn sie zu
seinen Lasten geht. So liegen die,Dihge hier indessen nicht.
Anders als in dem oben erwihnten Fall des Beschlusées

I ZR 28/60 vom 2. Mirz 1962 wiirde hier die von der Erinnerung
fiir richtig gehaltene, vom Wortlaut abweichéﬁde'AnWendung des
§ 36 Abs. 1 BSatz 2 GKG nicht zu einer Begﬁnétigung, sondern
zgu einer Belastung des Kostenschuldners filhren. Vor allem
aber kann nicht angenommen werden, daB der Geéetzgeber den
hier in Rede stehenden Pall nicht bedacht hdtte:

Die Vorschriften des § 42 Abs. 2 Satz l_uhd 2 PatG
gelten mit ihrem jetzigen Inhalt seit dem Gesetz betreffend
die patentamtlichen Gebithren vom 6. Juli 1921 (RGB1 S. 826),
dessen - mit dem jetzigen § 42 Abs. 2 PatG im wesentlichen

libereinstimmender ~ Artikel III durch Art. II Nr. 7b des

Gesetzes zur Erhthung der patentamtlichen Gebithren vom

27. Juni 1922 (RGB1 II S. 619) in den damaligen § 33 PatG
eingefilgt und dann gunidchst als § 33 Abs. 2 des Patentge-
setzes in der Fassung vom 7. Dezember 1923 (RGB1 II S. 437)
und sphiter als § 42 Abs. 2 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936
(RGB1 II S. 117) und seiner Neufassungan vom 18. Juli 1953
(BGB1L I S. 623) und vom 9. Mai 1961 (BGBL I 8. 550) aufrecht
erhalten wofden ist. Die Vorschrift des § 36 4Abs. 1 Satg 2 GKG.
gilt mit ihrem jetzigen Inmhalt seit der Verordnung iiber das
Verfahren in biirgerlichen Rechtastreitigkeiten vom

13. Pebruar 1924 (RGBL I S. 135), die in Art. V ¥r. 2 dem
damaligen § 30 Satz 2 GKG die seither unveréndert geblicbene
und in § 36 abs. 1 Satz 2 des Gerichtskostengesetzes vom

- 26, Juli 1957 (BGB1 I S. 941) iibernommene Fassung gegeben

hat. Die Vorschrift des § 42e¢ Abs. 1 Satz 1 PatG schlieBlich



gilt, und zwar sowohl mit ihrem Inhalt als auch in ihrer
Stellung in der Paragraphenfolge, sogar schon seit der Ver-
ordnung betreffend das Berufungsverfahren beim Reichsge-~

" richt in Patentsachen vomn 6. Dezember 1891 (RGBl1 S. 389)

und ihrer Neufassung durch die Verordnung vom 30. September
1936 (RGB1 II 8. 316), aus der sie durch das Sechste !ber-
leitungsgesetz vom 23, Mirz 1961 (BGBL I S. 274) in das
Patentgesetz tibernommen worden ist. :

Beim Bundesgerichtshof ist, wie eine stichprobenartige
"berpriifung bestdtigt hat, die Vorschrift des § 36 Abs. 1
Satz 2 GKG auch im Nichtigkeits-Berufungeverfahren ihrem
Wortlaut gem#B unangefochten immer dahin angewendet worden,
daB erst die Bestimmung des Termins zur miindlichen Verhand-
lung, nicht schon die Bestellung oder Beauftragung des ge-
richtlichen Sachverstiindigen oder die Erstattung saeines
schriftlichen Gutachtens als dasjenige prozessiale Ereig-
nis angesehen worden ist, mit dem die Mbglichkeit endet,
durch Zuriicknahme der Berufung (oder — seit dem Beschlu8
vom 2. M#rz 1962 - durch Zuriicknahme der Klage) den in
§ 36 Abs. 1 Satz 2 GKG bezeichneten Gebithrenvorteil zu
erlangen. Es besteht kein Anhaiﬁgpunkt fiir die Annahme,
daB das beim Reichsgericht anders gehandhabt worden wire.

Ist aber danach, obwohl Félle wie der vorliegende sich
beim Bundesgerichtshof héufig und vermutlich auch beim Reichs-
gericht wiederholt ereignet haben, die Vorschrift_des § 36
Abs, 1 Satz 2 GKG in dem hier in Rede stehenden Punkt immer
ihrem Wortlaut gemdf angewendet worden, und hat auch der
Gesetzgeber, obwohl ihm diese Fidlle bekannt sein muBten,
keinen Anlajs genommén, bei einer der seit 1921 und 1924
erfolgten Anderungen oder Neufassungen des Patentgesetzes
oder des Gerichtskostengesetzes eine den Besonderheiten des
Nichtigkeits-Berufungsverfahrens Rechnung tragende Anderung
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der Vorschrift vorzusehen, so besteht fiir das Gericht keine
rechtliche Handhabe, die Vorschrift des § 36 Abs. 1 Satz 2
" GKG, obwohl weder im Nichtigkeits-Verfahrensrecht noch

im Kostenrecht eine Anderung der Sachlage eingetreten ist,
nunmehr entgegen der biéherigen Praxis abweichend vom
Wortlaut zu lasten des Kostenschuldners in dem von der
Erinnerung gewiinschten Sinne angzuwenden.

4, Die'Erinnerung war daher als unbegriindet zurlick-
zuweisen. )

Die Entscheidung ergeht nach § 4 Abs. 1 Satz 1 GKG
gebiithrenfrei.

Nastelski Bock Spreng Loéscher Spengler
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