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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das vormalige Patent 196 16 046

BPatG 152
10.99



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 2. August 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Kahr, der Richter Dr. Deif3 und Dr. Niklas sowie der Richterin Schroeter

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschlul} der Pa-
tentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

18. Februar 2000 wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen das am 26. Marz 1998 veroffentlichte Patent 196 16 046 der Firma B...
Ingenieurbliro Anlagenbau GmbH
hat die Firma M... International GmbH am 17. Juni 1998

Einspruch eingelegt.

Mit Beschlufld vom 18. Februar 2000 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts das Patent nach Prifung des Einspruchs gemaf § 61 Abs 1

Satz 1 PatG in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen der Einsprechenden am 22. Marz 2000 zugestellten Beschluf3 rich-

tet sich ihre am 13. April 2000 eingegangene Beschwerde.



Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 14. Mai 2001, per Telefax eingegan-
gen am 14. Mai 2001, eine Kopie ihrer am selben Tag per Telefax beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingereichten Verzichtserklarung auf das oben ge-
nannte deutsche Patent Uberreicht. Darin erklart sie zur Begrindung ihres Ver-
zichts folgendes: Bei dem Gegenstand des verfahrensgegenstandlichen deut-
schen Patents handele es sich um eine Erfindung, fur die demselben Erfinder oder
seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland ein eu-
ropaisches Patent 0 895 516 mit derselben Prioritat erteilt worden sei. Da das eu-
ropaische Patent am 24. November 1999 erteilt worden sei und innerhalb der Ein-
spruchsfrist kein Einspruch eingelegt worden sei, habe das vorliegende deutsche
Patent keine Wirkung mehr (Art Il § 8 IntPatUG 1976).

Unter Bezugnahme auf den vorgenannten Schriftsatz der Patentinhaberin ist der
Einsprechenden durch gerichtliches Schreiben vom 15. Mai 2001 mitgeteilt wor-
den, das Beschwerdeverfahren werde als erledigt angesehen, sofern nicht inner-
halb von zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens ein Rechtsschutzinteres-

se an einer Entscheidung geltend gemacht werde.

Daraufhin hat die Einsprechende fristgerecht mit Schriftsatz vom 30. Mai 2001 gel-
tend gemacht, die Erledigung des Beschwerdeverfahrens ohne eine Entscheidung

in der Sache sei fiir sie nicht hinnehmbar.

Auch wenn das deutsche Patent DE 196 16 046 wegen des Verzichts mit Wirkung
ex nunc und wegen Fehlens mdglicher Verletzungshandlungen nicht gegen sie
(die Beschwerdeflhrerin) geltend gemacht werden kénne, so bestehe trotzdem

ein Rechtsschutzbedtirfnis an einer Entscheidung in der Sache.

Parallel zu dem Verfahren der DE 196 16 046 sei fur die
B... GmbH ein europaisches Patent mit Wirkung in
Deutschland und mit identischem Hauptanspruch, dh gleichem Schutzumfang,

erteilt. Das europaische Patent sei in Kraft, und die Einspruchsfrist sei abgelaufen.



Aufgrund des mit identischem Schutzumfang erteilten europaischen Patents mit
Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland habe die Patentinhaberin
keineswegs der Allgemeinheit die vermeintliche Erfindung zur Verfligung gestellt.
Die Patentinhaberin bringe dies in ihrem Verzichtsschreiben vom 14. Mai 2001
unter Bezugnahme auf ihr erteiltes europaisches Patent sogar deutlich zum
Ausdruck.

Demgegeniiber sei sie, die Beschwerdefiihrerin, nach wie vor der festen Uberzeu-
gung, dall das angegriffene deutsche Patent wegen mangelnder Patentfahigkeit
zu widerrufen sei und weder sie selbst noch die Allgemeinheit an der Austubung
des unter Schutz gestellten Verfahrens gehindert werden durften. Sie, die Be-
schwerdefuhrerin, erwage, das gemal Patentanspruch 1 geschitzte Verfahren
selbst einzusetzen. Unter den derzeitigen Umstanden, dh ohne eigene Sachent-
scheidung in diesem Beschwerdeverfahren, sei sie aber ohne jeglichen Ruckhalt
Angriffen der Patentinhaberin aus dem deutschen Teil des (inhaltsgleichen) euro-

paischen Patents ausgesetzt.

Dagegen wurde der von ihr angestrebte Widerruf des deutschen Patents im vorlie-
genden Beschwerdeverfahren ihr, der Beschwerdefuhrerin, und der Allgemeinheit
eine erhebliche Rechtssicherheit gegen Angriffe der Patentinhaberin aus dem
deutschen Teil ihres europaischen Patents bieten. Unter Berufung auf eine Sach-
entscheidung im vorliegenden Verfahren kénnten zB Schutzschriften bei den fir
Patentstreitsachen zustandigen Gerichten eingereicht werden. Im Falle, dal} die
Patentinhaberin versuchen sollte, aus dem deutschen Teil des europaischen Pa-
tents eine einstweilige Verfligung zu erwirken, konnte durch die Vorlage eines
rechtskraftigen Beschlusses, der sich mit demselben Schutzbegehren auseinan-
dersetzt, verhindert werden, dal eine solche Verfugung ohne mundliche Verhand-
lung und Anhoérung der Verfligungsgegnerin ergehen wurde. In einem von der Pa-
tentinhaberin eingeleiteten Patentverletzungsstreit kdnnten sich sowohl die Be-
schwerdefuhrerin (des vorliegenden Verfahrens) als auch die Allgemeinheit auf ei-

ne Sachentscheidung des Bundespatentgerichts Uber den identischen Gegen-



stand berufen und hatten deshalb auch eine groRere Chance, dal} einem Antrag
auf Aussetzung des Verletzungsverfahrens zur Durchfuhrung eines Nichtigkeits-
verfahrens gegen den deutschen Teil des europaischen Patents stattgegeben
wurde. SchlieRlich waren auch die Aussichten in einer rechtlichen Auseinanderset-
zung Uber den deutschen Teil des europaischen Patents im dem Wege der Nich-
tigkeitsklage erheblich sicherer, wenn bereits ein Widerruf eines mit identischem
Schutzumfang erteilten Patents durch einen technischen Senat des Bundespatent-
gerichts nachgewiesen werden kénnte, zumal davon auszugehen sei, daf im Falle
einer Nichtigkeitsklage die gleichen Richter dem Nichtigkeitssenat zugewiesen

werden, die bereits in der Sache des deutschen Patents entschieden haben.

Aus den genannten Grinden bestehe die hohe Wahrscheinlichkeit, durch den von
ihr angestrebten Widerruf des Patents in diesem Beschwerdeverfahren weitere
Rechtstreitigkeiten (im Hinblick auf den deutschen Teil des europaischen Patents)
wie einstweilige Verflgung, Patentverletzungsverfahren und auch die Notwendig-
keit eines Nichtigkeitsverfahrens zu vermeiden. Dies begrinde flr sie ein Rechts-

schutzbedurfnis an der Fortsetzung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.

Dem konne nicht entgegengehalten werden, dald der Bundesgerichtshof fur einen
ahnlichen Sachverhalt in seiner Entscheidung vom 17. April 1997 (Az: X ZB 10/96
— BIPMZ 1997, 320) das Vorliegen eines Rechtsschutzbedirfnisses verneint habe.
In jenem Fall sei das Patent wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr erloschen, so
dafld zwar im Vergleich zum vorliegenden Verzicht mit Wirkung ex nunc ein ahnli-
cher Sachverhalt vorgelegen habe. Anders als im vorliegenden Fall habe in dem
vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall jedoch kein paralleles europaisches

Patent mit Wirkung fir Deutschland und mit identischem Schutzumfang existiert.

Unter Berufung auf das von ihr geltend gemachte Rechtsschutzinteresse stellt die

Beschwerdefuhrerin den Antrag,

das Verfahren fortzusetzen und



das Patent wegen mangelnder Patentfahigkeit ex tunc zu widerru-

fen.

Demgegenuber vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, mit ihrem Ver-

zicht auf das Streitpatent sei das Beschwerdeverfahren beendet.

Die Beschwerdefuhrerin habe ein besonderes eigenes Rechtsschutzbedlrfnis an
der vorliegenden Sache nicht geltend gemacht. Eine Verletzungsklage gegen die
Beschwerdefihrerin aus dem Streitpatent sei nicht anhangig. Die Beschwerdeflih-
rerin habe noch nicht einmal vorgetragen, aus dem Streitpatent DE 196 16 046 mit

einer Berechtigungsanfrage Uberzogen worden zu sein.

Obwohl der anwaltlich vertretenen Beschwerdefiihrerin bekannt sei, dafl} ein mit ei-
nem europaischen Patent inhaltsgleiches deutsches Patent seine Wirkung verliert,
sobald die Einspruchsfrist gegen das europaische Patent ohne Einspruchserhe-
bung abgelaufen ist, habe sie - aus welchen Grinden auch immer - Einspruch ge-

gen das korrespondierende europaische Patent 0 895 516 nicht eingelegt.
Der Hinweis der Beschwerdefuhrerin auf den nationalen deutschen Teil des euro-
paischen Patentes 0 895 516 kdnne jedoch kein Rechtsschutzinteresse an einer

gerichtlichen Entscheidung in der vorliegenden Sache begriinden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Wahrend des Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin durch ihre Erklarung
vom 14. Mai 2001 gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Pa-

tent verzichtet. Mit dem Eingang ihrer wirksamen Verzichtserklarung beim Deut-



schen Patent- und Markenamt ist das Patent mit Wirkung fur die Zukunft (ex nunc)
erloschen (§ 20 Abs 1 Ziff 1 PatG). Im vorliegenden Fall ist damit auch das Be-
schwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt. Dem Antrag der Einsprechenden,
das Beschwerdeverfahren fortzusetzen und es durch den Ausspruch eines formli-
chen Widerrufs des Patents (mit Wirkung ex tunc) wegen fehlender Patentfahigkeit
zu beenden, kann deshalb nicht entsprochen werden. Entgegen der Meinung der
Einsprechenden fehlt es an dem fur eine Fortsetzung des Verfahrens erforderli-
chen Rechtsschutzbedurfnis (vgl BPatG BIPMZ 1988,193 ff).

Mit dem im Einspruchs-Beschwerdeverfahren erfolgten Verzicht auf das angegrif-
fene Patent sind zwar die Wirkungen des Patents fur die zurtckliegende Zeit nicht
entfallen. Nach Erléschen des Patents kann die Einsprechende und Beschwerde-
fuhrerin eine Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens jedoch nur bei
Vorliegen eines besonderen eigenen Rechtsschutzbedurfnisses verlangen (vgl
BGH BIPMZ 1997, 320 — "Vornapf"). Dies folgt nach standiger Rechtsprechung

aus folgenden Erwagungen:

Im Einspruchsverfahren werden zunachst keine unmittelbaren eigenen Rechte der
Einsprechenden zur Prifung gestellt. Vielmehr rechtfertigt das Interesse der Allge-
meinheit an der Beseitigung eines zu Unrecht erteilten Patents ohne weiteres das
fur das Einspruchsverfahren erforderliche Rechtsschutzbedurfnis - mit Ausnahme
des Falles der widerrechtlichen Entnahme. Daher braucht der Einsprechende
selbst kein eigenes Interesse an dem von ihm erstrebten Widerruf des Patents zu
besitzen und geltend zu machen. Das Interesse der Allgemeinheit entfallt aber, so-
bald das Patent - aus welchen Grinden auch immer - erloschen ist. Gegebenen-
falls kdnnen nur noch schutzwirdige Einzelinteressen Ubrigbleiben, die nunmehr
eine Fortsetzung des Verfahrens rechtfertigen. Wenn es daran fehlt, fuhrt das Er-
l6schen des Patents zur Erledigung des Beschwerdeverfahrens. Diese Rechtsfol-
ge ist auch im Hinblick darauf sinnvoll, da® sonst der gegenuber der Allgemeinheit
wirkungslos gewordene Verwaltungsakt der Patenterteilung ohne ersichtlichen

Grund weiterhin von Amts wegen dahingehend Uberpruft werden mufte, ob und



inwieweit er Bestand hatte oder nicht. Ohne erkennbaren Grund und ohne allge-
meines Bedurfnis muflte dann trotz Patentverzichts in jedem Fall zur Sache ent-
schieden werden. Anders als bei der Rucknahme des Einspruchs (§ 61 Abs 1
Satz 2 PatG) ist fur den Fall des Erlédschens des Patents eine Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens von Amts wegen aber gerade nicht vorgesehen (BPatG
GRUR 1988, 30, 31 "Impulsgenerator" = BPatG BIPMZ 1988, 193; BPatGE 36
110, 112 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264).

Fir die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ist somit ein besonde-
res eigenes Rechtsschutzbedurfnis der Einsprechenden erforderlich. Als Ein-
schrankung des durch das Verfahrensrecht grundsatzlich umfassend gewahrten
Rechtsschutzes darf das Rechtsschutzbedlrfnis nicht nach engherzigen Mal3sta-
ben beurteilt werden. Es kann daher nur bei einer offensichtlich nicht schutzwurdi-
gen Rechtsverfolgung abgesprochen werden (vgl BGH BIPMZ 1995, 442, 443 -
"Tafelférmige Elemente"). Ein Rechtsschutzbedurfnis ist daher immer schon dann
anzuerkennen, wenn ein spezielles, in der Person des Einsprechenden liegendes,
aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse
dargetan ist (vgl BPatGE 36 110, 113 f mwN = BPatG BIPMZ 1997, 263, 264).
Von einem schutzwirdigen Interesse an der ruckwirkenden Vernichtung eines
Schutzrechtes kann erst dann nicht mehr gesprochen werden, wenn eine Inan-
spruchnahme aus dem mit dem Einspruch angegriffenen Patent ernstlich nicht in
Betracht kommt (vgl BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelformige Elemente"; BGH
BIPMZ 1997, 320, 321 - "Vornapf"), oder wenn nur mittelbar Einbuf3en zu beflrch-
ten sind (BGH BIPMZ 1995, 443, 444 - "Tafelférmige Elemente"). Die Darlegungs-
und Beweislast fur das Vorliegen eines Rechtsschutzinteresses obliegt dem Ein-
sprechenden (BGH BIPMZ 1995, 443 - "Tafelférmige Elemente").

Nach diesen Malistaben kann im vorliegenden Fall ein eigenes Rechtsschutzbe-
durfnis der Einsprechenden schon deshalb nicht anerkannt werden, weil die Ein-
sprechende in ihrem eigenen Vortrag davon ausgeht, dal} das deutsche Patent

DE 196 16 046 wegen des Verzichts der Patentinhaberin mit Wirkung ex nunc und



wegen Fehlens mdglicher Verletzungshandlungen nicht gegen sie (die Beschwer-

defuhrerin) geltend gemacht werden kann.

Das erforderliche Rechtsschutzbedurfnis laldt sich entgegen des Auffassung der
Einsprechenden nicht aus ihrer Erklarung herleiten, sie erwage, das gemal Pa-
tentanspruch 1 geschutzte Verfahren selbst einzusetzen, sei dann aber unter den
derzeitigen Umstanden - dh ohne eigene Sachentscheidung in diesem Beschwer-
deverfahren - ohne jeglichen Ruickhalt Angriffen der Patentinhaberin aus dem

deutschen Teil des (inhaltsgleichen) europaischen Patents ausgesetzt.

Diese Sorge lafdt sich nicht durch den Widerruf des erloschenen deutschen Pa-

tents beseitigen, der den Bestand des europaischen Patents unberlhrt liel3e.

Das Verhaltnis eines nach dem Patentgesetz erteilten deutschen Patents zu ei-
nem demselben Erfinder mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patent mit derselben Prioritat regelt Art 1l § 8 IntPatUG 1976. Da-
nach hat das deutsche Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe Erfindung wie
das europaische Patent schitzt, von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, in
dem feststeht, dal® das europaische Patent nicht widerrufen werden kann, weil
entweder - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist ungenutzt abgelaufen ist
oder weil das Einspruchsverfahren zur rechtskraftigen Aufrechterhaltung gefuhrt
hat. Den Zweck der Regelung in Art Il § 8 IntPatUG hat der Bundesgerichtshof be-
reits in seinem Beschlu® "Sulfonsaurechlorid" vom 22.Februar 1994 -
Az: X ZB 15/92 (BIPMZ 1994, 284) wie folgt naher erklart:

Durch diese Bestimmung hat die Bundesrepublik Deutschland von der in Art 139
Abs 3 EPU vorgesehenen Regelungsmdglichkeit Gebrauch gemacht und den
Doppelschutz fur dieselbe Erfindung durch ein dem Erfinder mit gleicher Prioritat
vom Europaischen wie auch vom Deutschen Patentamt erteilten Patent ausge-
schlossen. Um dieses Doppelschutzverbot durchzusetzen und den Patentinhaber

zu zwingen, den Bestand seines Schutzrechts ausschlief3lich mit den ihm auf
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Grund des europaischen Patents zustehenden Mitteln und Mdoglichkeiten zu si-
chern und zu verteidigen, hat der Gesetzgeber in Art Il § 8 Abs 2 IntPatUG ausge-
sprochen, dal} der Verlust des nationalen Rechts endgultig ist. Der deutsche Pa-
tentschutz lebt nicht wieder auf, wenn das europaische Patent spater wegfallt (vgl
Amtliche Begrindung zum Entwurf eines Gesetzes Uber Internationale Patent-
ubereinkommen in BIPMZ 1976, 322, 327 zu Art Il § 8). Der Zweck der Regelung
in Art 1l § 8 IntPatUG ist es, aus Griinden der Rechtssicherheit sicherzustellen,
dald der Inhaber eines europaischen und eines gleichrangigen, im wesentlichen
identischen deutschen Patents nur das sich aus dem europaischen Patent erge-
bende AusschlieBungsrecht ausuben kann. Das Doppelschutzverbot fuhrt dement-
sprechend nicht zum Verlust des deutschen Patents schlechthin, sondern von Ge-
setzes wegen lediglich zum Wegfall der Schutzwirkung fur die Zukunft, und dies
auch nur im Umfang einer Uberschneidung mit dem europaischen Patent. Indem
der Gesetzgeber die Frage, ob und inwieweit das europaische Patent bei der Pri-
fung der nationalen Patentanmeldung einzubeziehen ist, nicht regelte, hat er zum
Ausdruck gebracht, daR das nationale Erteilungsverfahren vom EPU unberiihrt
bleiben solle. Der Bestand des vorlaufigen Rechts aus der offengelegten Anmel-
dung und des durch den Erteilungsakt begrindeten und durch den Rolleneintrag
ausgewiesenen formellen nationalen Patentrechts sollte durch das europaische
Patent nicht betroffen sein. Vielmehr sollte eine umfassende abschliellende Rege-
lung ausschliel3lich im Zusammenhang mit dem auf die Anmeldung erteilten Pa-
tent getroffen werden (vgl BGH BIPMZ 1994, 284, 285 - "Sulfonsaurechlorid";
ebenso schon BPatG BIPMZ 1988, 259, 260; vgl Amtliche Begrindung aaO, 327).

Besteht hiernach der gesetzliche Zweck des Art Il § 8 Abs 2 IntPatUG darin, den
Patentinhaber zu zwingen, den Bestand seines Schutzrechts ausschliellich mit
den ihm auf Grund des europaischen Patents zustehenden Mitteln und Maoglich-
keiten zu sichern und zu verteidigen, dann muf} dies spiegelbildlich auch fur die
Verteidigung gegen eine Inanspruchnahme aus dem Europaischen Patent gelten.
Sollen das nationale Erteilungsverfahren und das nationale Patent vom europai-

schen Patent nicht betroffen sein, dann kann konsequenterweise auch ein Rechts-
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schutzbedurfnis fur die Fortsetzung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gegen
ein deutsches Patent nicht allein mit dem Hinweis auf die Erteilung eines inhalts-

gleichen europaischen Patents begrindet werden.

Im Gbrigen hat der Bundesgerichtshof in dem Urteil "Zahnkranzfraser" fur das Ver-
haltnis des europaischen wie auch des deutschen Einspruchs- und Einspruchsbe-

schwerdeverfahrens zum Nichtigkeitsverfahren folgendes betont:

Die im Einspruchs- bzw Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Entschei-
dungen stellten zwar sachverstandige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht
dar, die im Rahmen der Tatsachenfeststellung und Beweiswurdigung zu beachten
seien; weitergehende rechtliche Wirkungen kdnnten ihnen jedoch nicht zuerkannt
werden. Es sei insbesondere nicht zu erkennen, dal} die in jenem Verfahren er-
gangene Entscheidung mit einer Rechtskraftwirkung ausgestattet sein soll, die
prajudiziell die erneute Befassung mit den dort gepruften Entgegenhaltungen im
Nichtigkeitsverfahren ausschlieRen koénnte (vgl BGH Urteil vom 4. Mai 1995
- Az: X ZR 29/93 - "Zahnkranzfraser", GRUR 1996, 757-763).

BloRe Erwartungen der Einsprechenden auf eine Signalwirkung eines Widerrufs
des verfahrensgegenstandlichen deutschen Patents auf das Verhalten der Paten-
tinhaberin in Ansehung eines anderen, wirksamen Patents erflllen die Anforderun-

gen an ein Rechtsschutzbedurfnis im vorliegenden Verfahren nicht.

Nach alledem kann die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Kahr Deil} Niklas Schroeter
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