Lokalkammer Minchen
UPC_CFI_2/2023

Unified Patent Court

Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet App_15954/2024

Entscheidung

des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts betreffend die

Kostenfestsetzung fir die erste Instanz und die Berufungsinstanz

erlassen am 24. Februar 2025

Leitsitze:

1. Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Manhahmen
(summarisches Verfahren) eine Kostengrundentscheidung nach Regel 242.1
EPGVerfO getroffen, ist im Anschluss an diese Entscheidung auch ein Antrag auf
Kostenfestsetzung nach Regel 151 EPGVerfO statthaft.

2. Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt,
kann diese Anordnung im sich anschlieBenden Kostenfestsetzungsverfahren
nicht in eine Anordnung auf vorldufige Kostenerstattung umgedeutet werden; die
Kosten sind dann vielmehr auf der Grundlage des Kostenfestsetzungsantrages

endgliltig festzusetzen.

3. Nach Ablauf der fir den Kostenfestsetzung geltenden Monatsfrist (Regel 151
EPGVerfO) kdnnen weitere Kosten, die Uber den in der Monatsfrist eingereichten
Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden
(Regel 151 (b) EPGVerfO).
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Antragsteller im Kostenfestsetzungsverfahren

1.  Bruker Spatial Biology, Inc., 530 Fairview Ave N, Seattle, WA 98109, USA
2. Luxendo GmbH, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg, Deutschland
3. Bruker Nederland B.V., Elisabethhof 15, 2353 EW Leiderdorp, Niederlande
- nachfolgend als ,Antragsteller bezeichnet -

vertreten durch: Oliver Jan Jingst

Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren

1.  10x Genomics, Inc., 6230 Stoneridge Mall Road - 94588-3260 - Pleasanton -
USA

2. NanoString Technologies Inc., 530 Fairview Ave N - 98109 - Seattle (WA) -
USA

- nachfolgend als ,Antragsgegner” bezeichnet -

vertreten durch: Tilman Mduller-Stoy
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Sachverhalt

Die Antragsteller haben im Verfahren UPC_CFI_2/2023 am 14.08.2024 einen Antrag

auf Festsetzung der Kosten fur die erste Instanz und die Berufungsinstanz gestellt.

Dem Kostenfestsetzungsverfahren vorausgegangen war ein Antrag der Antragsgegner
auf Anordnung einstweiliger Mal3nahmen. Dieser wurde, nachdem der Antrag in erster
Instanz Erfolg hatte, vom Berufungsgericht mit Anordnung vom 26.02.2024 abgewie-

sen. In Ziffer 2. der Anordnung des Berufungsgerichts heil3t es:

Die Antragsteller [= Antragsgegner im Kostenfestsetzungsverfahren] haben die

Kosten des Verfahrens zu tragen.

Nach Erlass der Anordnung vom 26.02.2024 haben die Antragsgegner die Wiederauf-

nahme des Berufungsverfahrens beantragt.
Mit Schriftsatz vom 26.03.2024 haben die Antragsteller beantragt,

die Monatsfrist fur die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemafR Regel
151.1 VerfO (analog) zu verlangern, und zwar um vier Wochen bis nach dem
Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy

Codes uber das Vermogen der Antragsteller in den USA er6ffnet wurde.

Der Berichterstatter hat, nachdem die Antragsgegner hierzu schriftlich Stellung genom-

men hatten, am 25.07.2024 folgende Anordnung getroffen:

Eine Entscheidung zu den Verfahrenskosten einschlie3lich in diesem Zusam-
menhang gestellter Fristverlangerungsantrage ist bis zum Abschluss des Wie-

deraufnahmeverfahrens (App_22399/2024) nicht veranlasst.

Der Antrag auf Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens wurde mit Anordnung vom
06.08.2024 zuruckgewiesen.

Die Antragsteller haben am 14.08.2024 beantragt,

zugunsten der Antragsteller Kosten in Hohe von 337.431,50 € festzusetzen.
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Die Kosten haben die Antragsteller nach den Grundsatzen des deutschen Rechtsan-
waltsvergutungsgesetzes (RVG) wie folgt berechnet:

a) Rechtsanwaltskosten

1. Instanz

VV RVG*®

1,9-fache Verfahrensgebiihr Nr. 3100, 1008

47.479,10 EUR

1,2-fache Terminsgebiihr Nr. 3104 VV RVG

29.986,80 EUR

Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG

20,00 EUR

Zwischensumme

77-485,90 EUR

2. Instanz

VV RVG*®

2 2-fache Verfahrensgebiihr Nr. 3100, 1008

54.975.80 EUR

1,2-fache Terminsgebiihr Nr. 3104 VV RVG

20.986,80 EUR

Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG

20,00 EUR

Zwischensumme

84.982,60 EUR

Wiederaufmahmeverfahren**

0,5-fache Verfahrensgebiihr Nr. 3500 VV
RVG*

12.494,50 EUR

Gesamt Rechtsanwaltskosten: 174.9063.00 EUR

Patentanwaltskosten

1. Imstanz

1,9-fache Verfahrensgebiihr Nr. 3100, 1008
VV RVG*®

47.479,10 EUR

1,2-fache Terminsgebiithr Nr. 3104 VV RVG

29.986,80 EUR

Auslagen Nr. 7o01 u. 7o02 VV RVG

20,00 EUR

Zwischensumme

77-485,90 EUR

2. Instanz

2,2-fache Verfahrensgebiihr Nr. 3100, 1008
VV RVG*

54.975.80 EUR

1,2-fache Terminsgebiihr Nr. 3104 VV RVG

20.986,80 EUR

Auslagen Nr. 7001 u. 7002 VV RVG

20,00 EUR

Zwischensumme

84.982,60 EUR

Gesamt Patentanwaltskosten: 162.468,50 EUR

* Die Basis-Verfahrensgebiihren wurden um jeweils eine o,6-fache Erhihungsgebiihr
erginzt wegen der Vertretung von insgesamt drei Auftraggebern (2x Erhdhung um 0,3-
fachen Gebiihrensatz gem. Nr. 1008 VV RVG).

** Fiir das Wiederaufnahmeverfahren legen wir analog Nr. 3500 VV RVG eine 0,5-fache
Gebiihr fiir eine sofortige Beschwerde zugrunde.

GESAMT VERTRETUNGSKOSTEN: 337.431,.50 EUR
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Die Antragsteller haben sich darauf berufen, dass diese Berechnung nach der Recht-
sprechung der Lokalkammer Dusseldorf eine geeignete Grundlage fiir eine vorlaufige
Kostenberechnung darstellt (UPC_CFI_452/2023).

Die Antragsgegner haben mit Schriftsatz vom 09.04.2024 beantragt, folgende Fest-

stellungen zu treffen:

l. Die Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung im Anschluss an ein
Verfahren betreffend die Anordnung einstweiliger Ma3nahmen ist unstatt-
haft.

Il.  Hilfsweise: Die Frist zur Einleitung eines Verfahrens zur Kostenfestsetzung

ist nicht verlangerbar.

Die Antragsgegner sind der Ansicht, ein Kostenfestsetzungsverfahren sei nach den
Regelungen im EPGU und der EPGVerfO nur im Anschluss an ein Hauptsacheverfah-
ren statthaft. Moglich sei im Verfahren zur Anordnung einstweiliger MalRnahmen ledig-

lich eine vorlaufige Kostenerstattung; diese sei aber nicht beantragt worden.

Die Antragsgegner sind weiter der Ansicht, dass der hier gegenstandliche Antrag auf
Kostenfestsetzung — seine Statthaftigkeit unterstellt — zu spat gestellt worden sei. Nach
der in Regel 151 EPGVerfO bestimmten, nicht verlangerbaren Monatsfrist habe der
Antrag bis zum 26.03.2024 gestellt werden missen, da die Anordnung des Berufungs-
gerichts vom 26.02.2024 datiere. Tatsachlich sei der Antrag aber erst am 14.08.2024

gestellt worden.

Der Berichterstatter hat am 03.12.2024 Folgendes angeordnet:

1. Die Monatsfrist fir die Stellung eines Kostenfestsetzungsantrags gemaf
Regel 151.1 EPGVerfO (analog) wird antragsgemaf auf den Zeitpunkt ,vier
Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach Chapter
11 des U.S. Bankruptcy Codes Uber das Vermdgen der Antragsteller in den
USA erdffnet wurde® verlangert (Regel 9.3 EPGVerfO).

2. Die Antragsteller werden aufgefordert, fur die Zwecke des Kostenfestset-
zungsverfahrens innerhalb von drei Tagen den in Ziffer 1. genannten Zeit-

punkt (vier Wochen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens) mitzuteilen.



UPC_CFI_2/2023

3. DieAntragsteller werden ferner aufgefordert, mitzuteilen, ob der Kostenfest-
setzungsantrag vom 14.08.2024 innerhalb der gemal Ziffer 1. rickwirkend

verlangerten Frist gestellt wurde.*

Die Antragsteller haben daraufhin am 06.12.2024 mitgeteilt, dass das Chapter-11-Ver-
fahren noch nicht abgeschlossen sei. Es bestlnde allerdings seitens der Antragsteller
ein Interesse an einer zeitnahen Forstsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens.
Deshalb sei der geltend gemachte vorlaufige Kostenerstattungsanspruch bereits mit
Schriftsatz vom 14.08.2024 beziffert worden.

Den Antragsgegnern wurde Gelegenheit gegeben, hierzu Stellung zu nehmen. Mit
Schriftsatz vom 20.12.2024 haben die Antragsgegner mitgeteilt, weiterhin der Auffas-
sung zu sein, dass das Kostenfestsetzungsverfahren erst im Anschluss an das Haupt-
sacheverfahren statthaft sei. Jedenfalls sei der Kostenfestsetzungsantrag nicht frist-
gerecht erfolgt. Nach dem Vortrag der Antragsteller habe die Bruker Coporation bereits
am 6. Mai 2024 die Ubernahme der Vermogenswerte der NanoString Technologies
Inc. inklusive der Tochtergesellschaften abgeschlossen; mit Abschluss der Transaktion
sei die automatische Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten, der ,automatic stay“ nach
§ 362 des U.S. Bankruptcy Codes aufgehoben worden. Mit dem Wegfall des ,automa-
tic stay“ sei auch die Grundlage fur den ,Fristverlangerungsantrag“ vom 26. Marz 2024
entfallen. Selbstwenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sei, bis alle
Unternehmen der NanoString-Gruppe in die Bruker-Gruppe integriert oder liquidiert
worden seien, stelle das Ende des ,automatic stay“ das relevante Ende der Auswir-
kungen des Chapter-11-Verfahrens auf das hiesige UPC-Verfahren dar. Der Antrag auf
die Durchflhrung eines Kostenfestsetzungsverfahrens habe daher spatestens bis zum
3. Juni 2024 gestellt werden mussen. Sollte das Gericht ein Kostenfestsetzungsver-
fahren fur statthaft halten und nicht von einer Verfristung des Kostenfestsetzungsan-
trags ausgehen, sei dieser Antrag bzgl. der zu erstattenden Kostenhdhe jedenfalls als

abschlieRend zu betrachten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsatze Bezug genommen.
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Grunde

Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller ist statthaft und begrandet.

1.

Statthaftigkeit eines Kostenfestsetzungsantrages im Verfahren auf Anord-

nung einstweiliger MaBnahmen

Nach Regel 150.1 EPGVerfO kann eine Kostenfestsetzung Gegenstand eines
gesonderten Verfahrens sein, das einer Sachentscheidung nachfolgt. Nach Re-
gel 118.5 EPGVerfO entscheidet das Gericht dem Grunde nach [daher hier als
Kostengrundentscheidung bezeichnet] Uber die Verpflichtung, die Kosten des
Rechtsstreits gemaR Artikel 69 EPGU zu tragen. Nach der von den Antragsgeg-
nern zitierten Rechtsprechung der Lokalkammer Dusseldorf ist eine solche Kos-
tengrundentscheidung nach Regel 118.5 EPGVerfO lediglich im Hauptsachever-
fahren vorgesehen, nicht aber im Verfahren auf Anordnung vorlaufiger Mal3nah-

men vor.

Ob eine Kostengrundentscheidung auch im Verfahren auf Anordnung vorlaufiger
MaRnahmen moglich ist, bedarf hier letztlich keiner Entscheidung. Festzustellen
ist aber, dass eine Kostengrundentscheidung im Rahmen des Verfahrens auf An-
ordnung vorlaufiger Manahmen weder im EPGU noch in der EPGVerfO aus-
dricklich ausgeschlossen wird. Wahrend die von der Lokalkammer DUusseldorf in
Bezug genommene Regel 118 EPGVerfO das Verfahren vor dem Gericht erster
Instanz betrifft, gelten fur das Berufungsgericht in erster Linie die Regelungen in
Teil 4 der EPGVerfO. Aus dem Wortlaut von Regel 242.1 EPGVerfO ergibt sich
insofern keine ausdrlckliche Beschrankung dahin, dass das Berufungsgericht
eine Kostenentscheidung nur in einer Entscheidung in der Hauptsache, nicht
aber in einem summarischen Verfahren treffen kann. Auch aus Art. 69 EPGU

ergibt sich dergleichen nicht.

Entscheidend ist mit Blick auf den hier gegenstandlichen Kostenfestsetzungsan-
trag daher, dass das Berufungsgericht am 26.02.2024 im Verfahren auf Anord-
nung vorlaufiger Mal3nahmen eine Kostengrundentscheidung getroffen hat. Da-
nach haben die hiesigen Antragsgegner die Kosten des Verfahrens zu tragen; mit
den ,Kosten des Verfahrens® hat das Berufungsgericht auch nicht lediglich die
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Kosten des Berufungsverfahrens gemeint, da die von der Lokalkammer ge-
troffene Kostengrundentscheidung andernfalls fortbestehen wirde, was vom Be-
rufungsgericht, das in der Sache anders entschieden und den Antrag auf Erlass
einstweiliger Mallhahmen abgewiesen hat, nicht intendiert gewesen sein kann.
Mit den ,Kosten des Verfahrens® sind auch ersichtlich nicht die Kosten des Ver-
fahrens in der Hauptsache gemeint, da dieses noch nicht einmal in erster Instanz

abgeschlossen ist.

Hat das Berufungsgericht im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Manahmen
— wie im vorliegenden Fall — eine Kostengrundentscheidung getroffen, ist auch
ein sich darauf beziehender Antrag auf Kostenfestsetzung nach Regel 150.1

EPGVerfO im Verfahren auf Anordnung vorlaufiger MaRnahmen statthaft.

Der Kostenfestsetzungsantrag ist beim Gericht erster Instanz zu stellen. Rechts-
grundlage dafur sind die Regeln 150 ff. EPGVerfO. Einen solchen Antrag nach
Regel 151 EPGVerfO haben die Antragsteller gestellt.

2. Wahrung der Frist nach Regel 151 EPGVerfO
Der Kostenfestsetzungsantrag der Antragsteller erfolgte auch fristgerecht.

Zu stellen war der Antrag auf Kostenfestsetzung innerhalb eines Monats nach
der Entscheidung des Berufungsgerichts (Regel 151 EPGVerfO). Die Entschei-
dung des Berufungsgerichts datiert vom 26.02.2024. Zwar haben die Antragstel-
ler bis zum 26.03.2024 keinen Kostenfestsetzungsantrag gestellt; sie haben al-
lerdings am 26.03.2024 einen Antrag auf Fristverlangerung bezuglich der Kos-
tenfestsetzung gestellt. Diesem Antrag hat der Berichterstatter nach Stellung-
nahme der Antragsgegner und Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens am
03.12.2024 stattgegeben und die Monatsfrist fur die Stellung eines Kostenfest-
setzungsantrags gemal} Regel 151 EPGVerfO (analog) antragsgemaf auf den
Zeitpunkt

,vier Wochen nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens, das nach
Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes Uber das Vermdgen der An-

tragsgegner in den USA erdffnet wurde®
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verlangert (Regel 9.3 EPGVerfO). Diese Entscheidung des Berichterstatters blieb

unangefochten.

Das Verfahren nach Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes war am 14.08.2024,
dem Tag der Einreichung des Kostenfestsetzungsantrages der Antragsgegner,
noch nicht beendet. Soweit die Antragsgegner mit Schriftsatz vom 20.12.2024
vorgetragen haben, es komme insoweit darauf an, dass die automatische Aus-
setzung der Rechtsstreitigkeiten (,automatic stay“) nach § 362 des U.S. Bank-
ruptcy Codes aufgehoben worden sei, entspricht dies nicht der Anordnung des
Berichterstatters vom 03.12.2024; nach der Anordnung vom 03.12.2024 kommt
es auf den Abschluss des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 des U.S. Bank-
ruptcy Codes Uber das Vermogen der Antragsgegner in den USA an. Die Antrags-
gegner gehen selbst davon aus, dass dies auch am 20.12.2024 noch nicht der
Fall war (,Auch wenn das Chapter 11-Verfahren formell noch nicht beendet sein

mag...“).
3. Hohe der geltend gemachten Kosten

Einwendungen gegen die Hohe der geltend gemachten Kosten haben die An-

tragsgegner nicht vorgebracht.

4. AbschlieBende Kostenfestsetzung fiir das Verfahren auf Anordnung einst-

weiliger MaBnahmen

Die hier fur das summarische Verfahren vorgenommene Kostenfestsetzung ist

abschlief3end.

Sofern die Antragsteller nach den im Kostenfestsetzungsverfahren eingereichten
Schriftsatzen vom 14.08.2024 und 06.12.2024 davon ausgehen sollten, dass Ge-
genstand dieses Kostenfestsetzungsverfahrens lediglich eine vorldufige Kosten-
erstattung ist, ist festzustellen, dass ein Antrag zur vorlaufigen Kostenerstattung
im summarischen Verfahren nicht gestellt wurde. Auch der Antrag im Kostenfest-
setzungsverfahren lautet auf die Festsetzung der Kosten und nicht auf die Fest-

setzung vorlaufiger Kosten.
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Nach Art. 76 Abs. 1 EPGU entscheidet das Gericht nach MalRgabe der von den
Parteien gestellten Antrage und darf nicht mehr zusprechen, als beantragt ist.
Das Gericht darf folglich auch nicht qualitativ etwas anderes zusprechen, als be-
antragt ist (also beispielsweise eine vorldufige statt einer endgliltigen Kostener-

stattung).

Eine vorlaufige Kostenerstattung wurde von den Antragstellern im summarischen
Verfahren weder beim Gericht erster Instanz noch beim Berufungsgericht bean-
tragt. Das Berufungsgericht hat eine vorlaufige Kostenerstattung daher auch
nicht zugesprochen. Mit der Berufung wurde vielmehr beantragt, den Antragstel-
lern die Kosten des Verfahrens nach Regel 242 (1) EPGVerfO aufzuerlegen. In
erster Instanz haben die Antragsteller mit inrem Einspruch beantragt, der Gegen-
seite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Das Berufungsgericht hat daher

eine endgultige und keine vorlaufige Kostenerstattung angeordnet.

Beantragt eine Partei im summarischen Verfahren, der Gegenseite die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen und gibt das Berufungsgericht diesem Antrag statt,
kann diese Anordnung im sich anschlieRenden Kostenfestsetzungsverfahren

nicht in eine Anordnung auf vorldufige Kostenerstattung umgedeutet werden.

Der Berichterstatter hat die Kosten im Kostenfestsetzungsverfahren auf der
Grundlage und im Rahmen des Kostenfestsetzungsantrages festzusetzen. Nach
Ablauf der fir den Kostenfestsetzungsantrag geltenden Monatsfrist (Regel 151
EPGVerfO) konnen weitere Kosten, die Uber den in der Monatsfrist eingereichten
Kostenfestsetzungsantrag hinausgehen, nicht mehr geltend gemacht werden.
Dies folgt aus dem Wortlaut der Regel 151 (b) EPGVerfO und dem Sinn der dort

geregelten Frist, weitergehende Antrage nach Fristablauf zu prakludieren.
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Aus den vorgenannten Grunden ergeht durch den Berichterstatter folgende

Entscheidung

1. Die Antragsgegner haben den Antragstellern bis zum 31.03.2025 Kosten fur das
Verfahren auf Erlass einstweiliger Mallinahmen in der ersten Instanz und in der

Berufungsinstanz in Héhe von 337.431,50 € zu erstatten.

2. Die mit Schriftsatz vom 09.04.2024 gestellten Antrage der Antragsgegner werden

zuruckgewiesen.

INFORMATIONEN ZUR BERUFUNG

Gegen die vorliegende Entscheidung kann nur gemafl Regel 221 Berufung vor dem Beru-
fungsgericht eingelegt werden.

INFORMATIONEN ZUR VOLLSTRECKUNG:

Eine beglaubigte Kopie der vollstreckbaren Entscheidung wird vom Hilfskanzler auf Antrag der
vollstreckenden Partei ausgestellt.

Minchen, den 24. Februar 2025

. . Digital unterschrieben von
T0b|as G u nther Tobias Gtinther Pichimaier

H H Datum: 2025.02.24 15:24:34
PichImaier o

Pichlmaier

Berichterstatter
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