Entscheidungen und Erkenntnisse

Kostenersatz fiir das Privat-
gutachten eines Patentan-
walts im Provisorialverfahren
(§ 41 Abs 1 ZP0)

1. Die Kosten vorprozessualer Privatgutachten eines Sach-
versténdigen sind nur zuzusprechen, wenn sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig wa-
ren. Bei technisch komplexen Problemen der Prozess-
vorbereitung und der Sammlung des Prozessstoffs sind
Privatgutachten zweckmaBig und ersatzfahig.

2. Zum gesetzlichen Aufgabenbereich eines Patentan-
walts (§ 16 PatentanwaltsG) gehéren auch die Gut-
achtenerstellung und die Tatigkeit als Sach-
versténdiger. Patentanwélte haben dafiir einen Ho-
noraranspruch gleich Rechtsanwilten.

3. Bei technischer und rechtlicher Komplexitét der Sache
hat die unterlegene Partei auch die durch die Beizie-
hung eines Patentanwalts zur Verfassung der wesentli-
chen Schriftsatze der obsiegenden Partei im Rechts-
mittelverfahren entstehenden Kosten zu ersetzen.

4. Dabei sind die Kosten des Gutachtens des Patentan-
walts zu ersetzen; sie sind nicht bloB als Teil der not-
wendigen Kosten fiir die auBergerichtliche Prozess-
stoffsammlung mit den Zuschlagen fiir auBergew6éhn-
liche Leistungen (§ 21 RATG) und Nebenleistungen
(§ 23 RATG) zu honorieren.

OLG Wien vom 13. Februar 2008, 5 R 2/08p

Mit dem im Kostenpunkt angefochtenen Beschluss wies
das Erstgericht den Antrag der Klagerin auf Erlassung einer
einstweiligen Verfligung, wonach den Beklagten aufgetra-
gen werde, es zu unterlassen, in Osterreich 1.) Anbauplat-
ten feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, die mit den
Anbauplatten der Klagerin verwechselbar &hnlich sind, und
2.) Schnellwechsler feilzuhalten und/oder in Verkehr zu
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bringen, die mit dem von der Kl&gerin unter der Modellbe-
zeichnung SW2 vertriebenen Schnellwechsler verwechsel-
bar &hnlich sind, ab. Es verurteilte die Klagerin zur Zahlung
von € 12.974,78 an Prozesskosten an die Beklagten.

In rechtlicher Hinsicht verwies das Erstgericht in seiner Kos-
tenentscheidung auf § 393 EO und § 41 ZPO.

Gegen die im erwdhnten Beschluss enthaltene Kostenent-
scheidung richtet sich der Rekurs der Klagerin mit dem An-
trag, diese dahin abzuéndern, dass das Begehren auf
Ersatz der Kosten des Gutachtens Beilage./1 in H6he von
€ 11.862,28, in eventu in einem € 1.011,— Ubersteigenden
Betrag, abgewiesen werde.

Die Beklagten beantragten, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Den Ausfiihrungen im Rekurs, dass den Beklagten die Kos-
ten des eingeholten Privatgutachtens des Patentanwaltes
DI N. N. nicht zustunden, ist Folgendes entgegenzuhalten:

Die Kosten vorprozessualer Sachverstandigengutachten sind
nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise als zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung notwendig zuzusprechen.
Beispielsweise bei technisch komplexen Problemen der Pro-
zessvorbereitung und der Sammlung des Prozessstoffes sind
Privatgutachten zweckmaBig und ersatzfhig. Zum gesetzli-
chen Aufgabenbereich des Patentanwaltes zéhlen insbeson-
dere die berufsméfige Beratung von Parteien, die Gutachtens-
erstellung und die Tatigkeit als Sachverstandiger. Er hat dafiir
einen Honoraranspruch gleich einem Rechtsanwalt. Es gibt
keine sachliche Grundlage dafir, die Kosten des Patentan-
waltes nicht gleich vor- und nebenprozessualen Kosten zu
behandeln; zu prufen ist nur die Notwendigkeit und Zweck-
mapigkeit. Auch der Patentanwalt kann zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendig sein (Obermaier, Das
Kostenhandbuch, Rz 69, 71 mwN; so auch Bydlinski in
Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze? 1l/1, Rz 31 zu § 41
ZPO mwN, wonach auch das Honorar eines zur Beurteilung
technischer Sachverhalte notwendigerweise zu konsultieren-
den Patentanwalts neben den Kosten des eigentlichen Par-
teienvertreters zu ersetzen ist).

Diesen entscheidungswesentlichen Passus in Fasching/
Konecny, aaO, Ubersieht die Rekurswerberin, wenn sie ver-
kirzt darauf hinweist, dass im Fall, dass eine Partei dem
Verfahren mehrere Rechtsanwaélte beizieht, die dadurch
entstandenen Kosten nur insoweit zu erstatten sind, als sie
die Kosten der Beiziehung eines Rechtsanwaltes nicht
Ubersteigen. Patentanwalte sind entgegen ihrer Auffassung
von diesen Ausflihrungen nicht erfasst.

Dem entspricht auch die Rechtsprechung. So hat der An-
tragsgegner die Kosten eines als Bescheinigungsmittel vorge-
legten Sachverstandigengutachtens zu ersetzen, ebenso der
Antragsteller etwa die Kosten von Gutachten (eines Patentan-
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walts), die zur Entkraftung der vom Klager vorgelegten Gut-
achten vorgelegt wurden. Bei technischer und rechtlicher Kom-
plexitdt der Sache hat der unterlegene Antragsteller dem
Antragsgegner die durch die Beiziehung eines Patentanwalts
zur Verfassung der wesentlichen Schriftsatze entstehenden
Kosten, auch im Rechtsmittelverfahren, zu ersetzen (Wiltschek,
UWG?, E 296 f zu § 24 UWG mwN). Dies entspricht auch den
Ausfuhrungen in der Entscheidung zu 4 Ob 134/04s, in der der
OGH festgehalten hat, die in einem Patentverfahren eingehol-
ten Privatgutachten haben der zweckentsprechenden Rechts-
verteidigung gedient, weil sie auch zur Klarung technischer
Fragen beigetragen haben.

Dementsprechend hat auch das OLG Wien in seiner Ent-
scheidung zu 15 R 77/99z — von der Rekurswerberin wiederum
nur verklrzt wiedergegeben — ausgefihrt, lege die Beklagte
im Provisorialverfahren zur Entkraftung der von der Klagerin
vorgelegten Gutachten selbst Gutachten eines Patentanwalts
vor, so habe die Klagerin die Kosten dieser Gutachten schon
im Hinblick auf § 394 EO zu ersetzen. Darliber hinaus, und
nicht anstelle dessen, habe bei technischer und rechtlicher
Komplexitat der Sache die unterlegene Klagerin der Beklag-
ten auch die durch die Beiziehung eines Patentanwalts zur Ver-
fassung der wesentlichen Schriftsdtze entstandenen Kosten
(nach den Ansétzen des RATG) zu ersetzen.

Die im konkreten Fall strittigen Kosten beziehen sich aber nicht
auf einen Schriftsatz der Beklagten, sondern auf ein von
einem Patentanwalt erstattetes Sachverstédndigengutachten,
weshalb die Ausfihrungen der Rekurswerberin, den Beklag-
ten stiinden, wenn Uberhaupt, Kosten nach den Anséatzen des
RATG bzw den AHK zu, ins Leere gehen. Das Rekursgericht
schlieBt sich im Sinne dieser Uberlegungen somit auch nicht
der von der Rekurswerberin zitierten Ansicht von H. Schmiat
zum Kostenersatzanspruch des Patentanwaltes im Verlet-
zungsstreit, OBl 1979, 57, an, wonach Privatgutachten des
Beistandes als Teil der notwendigen Kosten fir die au3erge-
richtliche Prozessstoffsammlung mit den Zuschlagen fir au-
Bergewdhnliche Leistungen (§ 21 RATG) und Nebenleis-
tungen (§ 23 RATG) zu honorieren seien. Dieser Rechtsauf-
fassung stehen die schon zitierte jlingere Lehre und Recht-
sprechung entgegen.

SchlieBlich kann der Rekurswerberin auch nicht darin gefolgt
werden, dass es fir die Erstellung des Privatgutachtens kei-
nes Uberdurchschnittlichen Aufwandes bedurft hatte und der
Sachverstandige sieben Versionen ein und desselben Gut-
achtens geliefert hatte. Zutreffend mag sein, dass die Beklag-
ten bzw deren Vertreter dem Sachverstandigen die fir die
Gutachtenserstattung notwendigen Informationen geliefert ha-
ben, was wohl auch in den Rahmen des Vertretungsverhélt-
nisses féllt. Die Behauptung, es Idgen nur mehrere Versionen
desselben Gutachtens vor, ist aber eine bloBe, durch nichts
belegte Vermutung. Das Gutachten selbst ist umfassend, es
besteht aus zahlreichen Beilagen, auf die im Zuge der Gut-
achtenserstattung hingewiesen wird, und auf deren Grund-
lage der Sachverstandige zum Ergebnis gelangt, die Produkte
der Streitteile seien aus bestimmten, von ihm im einzelnen
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dargestellten Umstanden, nicht verwechselbar dhnlich. Zwar
stellt die Frage, ob die Beklagten gegen § 1 UWG verstoB3en
haben, eine Rechtsfrage dar, jedoch ist es zu deren Beurtei-
lung unabdingbar, technische Kenntnisse zu haben, um die
far die Beurteilung dieser Rechtsfrage erforderlichen Eigen-
schaften und Gestaltungsmerkmale fest- und einander ge-
genUberzustellen. Das Erstgericht ist bei seiner Beschluss-
fassung auch — unbek&mpft — diesem Sachverstandigengut-
achten gefolgt, weshalb keineswegs davon ausgegangen wer-
den kann, es sei unbrauchbar oder nicht zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen.

Dem Rekurs war somit ein Erfolg zu versagen.

Der Ausspruch Uber die Kosten des Rekursverfahrens
grundet sich auf die §§ 41, 50 ZPO iVm § 11 RATG.

Geman § 528 Abs 2 Z 3 ZPO ist der Revisionsrekurs je-
denfalls unzuléssig.
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