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hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2001 durch die Richterin Dr. Schermer als Vorsit-

zende sowie die Richterinnen Puschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griinde

Das vorliegende Patent 43 35 797 wurde am 20. Oktober 1993 angemeldet und
mit Beschlul3 vom 25. September 1996 erteilt, die Erteilung wurde am
10. April 1997 veroffentlicht. Gegen die Erteilung wurde kein Einspruch erhoben,

das Patent ist noch in Kraft.

Die unter Inanspruchnahme der Prioritdt der vorgenannten Anmeldung
P 43 35 797.0 am 8. Oktober 1994 nachangemeldete europaische Patentanmel-
dung fluhrte ebenfalls zur Erteilung eines Patents mit Wirkung auch fir die Bun-
desrepublik Deutschland, EP 0 653 244 (= DE 594 06 608), dessen Erteilung am
5. August 1998 veroffentlicht wurde. Gegen die Patenterteilung wurde kein Ein-
spruch erhoben. Der deutsche Anteil des Patents ist seit 3. August 1999 erloschen

wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr.

Mit am 2. Juni 2000 eingegangenem Schreiben vom 29. Mai 2000 stellte die An-
tragstellerin Antrag auf Feststellung des Wegfalls der Schutzwirkung des deut-
schen Patents 43 35 797 aufgrund Verbotes des Doppelschutzes nach Art Il § 8
IntPatUG. Da das deutsche Patent vollig identisch mit dem prioritatsgleichen eu-



ropaischen Patent 0 653 244 sei, sei der Verlust der Wirkung des deutschen Pa-
tents 43 35 797 ab dem Zeitpunkt eingetreten, an dem die Frist zur Einlegung des
Einspruchs gegen das europaische Patent 0 653 244 abgelaufen sei, dies sei der
5. Mai 1999. Nach Wegfall des Absatzes 3 des Art Il § 8 IntPatUG werde davon
ausgegangen, dald hierfir das Deutsche Patent- und Markenamt als die Pa-
tentrolle fuhrende Zentralbehdrde zur Abgabe der oben genannten Feststellung

zustandig sei.

Der Antrag wurde von der Prifungsstelle 11.23 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts mit Beschlul vom 1. Februar 2001 unter Bezugnahme auf die Grinde
des Bescheides vom 27. September 2000 zurlckgewiesen. In dem Bescheid ist
ausgefuhrt, dall mit Wirkung vom 1. Juni 1992 das Feststellungsverfahren vor
dem Bundespatentgericht gemaR Art 1l § 8 Abs 3 IntPatUG weggefallen sei und
keine neuen Zustandigkeiten fur derartige Auskunfte zur Feststellung bestehender
oder weggefallener Schutzwirkungen erkennbar seien, das DPMA somit auch

nicht zustandig sei, so dal} der Antrag unzulassig sei.

Gegen den mit Ubergabeeinschreiben vom 16. Februar 2001 zugestellten
Beschlu® wendet sich die Antragstellerin mit der am 16. Marz 2001 eingegange-
nen Beschwerde. Zur Begrindung flhrt sie aus, es sei nicht schlissig anzuneh-
men, es sei nach Wegfall der friiheren speziellen Zustandigkeit des Bundespa-
tentgerichts fur die Feststellung des gesetzlichen Wegfalls der Schutzwirkung auf-
grund des Verbots des Doppelschutzes heute niemand mehr zustandig. Denn
nach Wegfall dieser speziellen Zustandigkeit bleibe die Zustandigkeit des DPMA
ubrig, das als deutsche Zentralbehoérde fur die Fihrung des deutschen Patentre-
gisters sowie des Registers der mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland

erteilten europaischen Patente verantwortlich und zustandig sei.



Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses des DPMA vom
1. Februar 2001 dem DPMA aufzugeben, ihrem Antrag vom
29. Mai 2000 zu entsprechen.

Die Patentinhaberin, die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

nicht beteiligt worden ist, hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geaul3ert.

Die gemall § 73 Abs 1 PatG statthafte, frist- und formgerecht eingelegte Be-

schwerde ist zulassig, jedoch nicht begrindet.

Der Antrag ist zu Recht zurlickgewiesen worden, weil es an der gesetzlichen
Grundlage fehlt, die begehrte Feststellung nach Art Il § 8 Abs 1 IntPatUG - Wir-
kungslosigkeit eines deutschen Patents bei einem prioritatsgleichen, dieselbe Er-
findung und denselben Erfinder betreffenden europaischen Patent (Verbot des
Doppelschutzes) - in einem gesonderten Verfahren beim Deutschen Patent- und

Markenamt durchzufihren.

Mit Art 6 Nr 5 des zweiten Gesetzes Uber das Gemeinschaftspatent vom 20. De-
zember 1991 ist Artikel Il § 8 Abs 3 IntPatUG, wonach das Patentgericht auf An-
trag die nach Art Il § 8 Absatz 1 IntPatUG eingetretene Rechtsfolge feststellen
konnte, aufgehoben worden; die Aufhebung ist am 1. Juni 1992 in Kraft getreten
(vgl BIPMZ 1992, 42, 43 reSp, 44; Begrundung S 53; die bereits friher verab-
schiedete Aufhebung im (ersten) Gesetz Uber das Gemeinschaftspatent vom
26. Juli 1979 war nicht in Kraft getreten, da dort das Inkrafttreten mit dem
Inkrafttreten des Gemeinschaftspatentliibereinkommens gekoppelt war, vgl
BIPMZ 1979, 266, 275 reSp; Begrundung S 278).



Mit dieser Aufhebung wurde nicht blo3 die Zustandigkeit des Bundespatentge-
richts fUr derartige Antrage aufgegeben, sondern dieses besondere Feststellungs-
verfahren schlechthin - das ohnehin nur deklaratorischen Charakter besal} (siehe
Gesetzesbegrindung bei Einflhrung der Vorschrift, BIPMZ 1976, 327 reSp: "Die
in Abs. 1 vorgesehene Rechtsfolge tritt ein, ohne dal} es dafur eines besonderen
gerichtlichen Ausspruchs bedarf. Es wird sich also derjenige, der aus einem vom
Deutschen Patentamt erteilten Patent wegen Patentverletzung in Anspruch ge-
nommen wird, im Verletzungsverfahren ohne weiteres auf die Wirkungslosigkeit
des national erteilten Patents berufen konnen.") - sollte, weil es sich nicht bewahrt
hatte, aufgegeben werden. Dies ergibt sich eindeutig aus der Gesetzesbegrin-
dung, in der ausgefiihrt ist: "Da die Rechtsfolge des Art Il § 8 IntPatUG nicht im
patentamtlichen Verfahren, sondern nur im Verletzungsverfahren zu beachten ist,
ist ein auf das gleiche Ziel gerichtetes Feststellungsverfahren entbehrlich."
(BIPMZ 1992, 53 reSp oben).

Die Argumentation der Antragstellerin, es kdnne nicht gefolgert werden, dall wenn
das Bundespatentgericht nicht mehr fur derartige Feststellungsantrage zustandig
sei, niemand mehr zustandig sei, geht vor diesem Hintergrund, dal® mit der Aufhe-
bung nicht bloR eine Zustandigkeitsregelung beseitigt, sondern dem Feststel-
lungsverfahren als solchem die gesetzliche Grundlage entzogen wurde, ins Leere.
Als Konsequenz aus dieser Aufhebung folgt vielmehr, dal® der Einwand der Wir-
kungslosigkeit nur noch im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kann,
nicht aber in einem gesonderten Feststellungsverfahren (vgl BGH BIPMZ 1994,
284, 286 liSp oben - Sulfonsaurechlorid: "Gegenstand des Einspruchsverfahrens
ist hingegen nicht die Feststellung der Wirkungen eines deutschen Patents im
Hinblick auf Art. Il § 8 IntPatUG. Nachdem Abs. 3 dieser Vorschrift mit Wirkung
vom 1. Juni 1992 aufgehoben worden ist (Art. 6 Abs. 5, Art. 15 Abs. 2 GPatG 2),
obliegt dies ausschlieBlich den Verletzungsgerichten."; vgl auch BPatGE 33, 223,
225: "Vielmehr ist fur diese besondere Verfahrensart Uberhaupt kein Gericht mehr

zustandig."). Auch in der Literatur wird die Auffassung vertreten, dald nach Aufhe-



bung des Artll § 8 Abs 3 IntPatUG eine etwaige Wirkungslosigkeit gemaR Ab-
satz 1 dieser Bestimmung "allein noch vom Verletzungsrichter bertcksichtigt wer-
den" kann (vgl Nieder, Verbot des Doppelschutzes im europaischen Patentrecht,
Mitt 1987, 205, 206 reSp 2. Absatz, dort allerdings als Anmerkung zu der schon im
ersten GPatG verfligten Aufhebung der Vorschrift).

Fir eine nach der Aufhebung von Art Il § 8 Abs 3 IntPatUG verbleibende
(Auffang-)Zustandigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts fur derartige
Antrage gibt es entgegen der Auffassung der Antragstellerin keine gesetzliche
Grundlage. Feststellende Entscheidungen mit abschlielfender Wirkung durfen vom
Deutschen Patent- und Markenamt grundsatzlich nur in den vom Gesetz
vorgesehenen Fallen getroffen werden und daran fehlt es hier. Fur die begehrte
Feststellung ist weder eine Zustandigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts
gesetzlich vorgesehen noch fallt eine solche - isolierte - Feststellung unter die
bestehenden Zustandigkeiten des Deutschen Patent- und Markenamts fur
Erteilungs- und Einspruchsverfahren. Das Verbot des Doppelschutzes laRt
vielmehr sowohl das nationale Erteilungsverfahren als auch das nationale
Einspruchsverfahren des mit einem europaischen Patent identischen deutschen
Patents grundsatzlich unberuhrt (vgl BGH, aaO, S 285 reSp; lediglich innerhalb
eines bestehenden Einspruchsverfahrens konnte die Wirkungslosigkeit ausnahms-
weise bei volliger Ubereinstimmung der Gegenstande von Belang sein, vgl BGH,
aaO, S 286 1iSp).

Auch aus den weiteren Zustandigkeiten des Deutschen Patent- und Markenamts
hinsichtlich erteilter Patente (wie zB Patentrolle, § 30 PatG, Beschrankungsverfah-
ren, § 64 PatG) ergibt sich keine Zustandigkeit flr die begehrte Feststellung, denn
letztere steht mit diesen Zustandigkeiten in keinem Sachzusammenhang, insbe-
sondere auch nicht mit der Fuhrung der Patentrolle. Die Rechtsfolge nach Art I
§ 8 Abs 1 IntPatUG hat nichts mit einer Entscheidung tber die Eintragung in die
Rolle oder mit einer Anderung der Rolle zu tun, vielmehr bleibt der Bestand des

Rechts als solcher unberuhrt; das Doppelschutzverbot fuhrt nicht zum Verlust des



deutschen Patents schlechthin, sondern lediglich zum Wegfall der Schutzwirkung
fur die Zukunft (vgl BGH, aaO, S 285 reSp). Inhaltlich geht es danach beim Verbot
des Doppelschutzes um die Wirkung des erteilten Patents. Insoweit eine Zustan-
digkeit des Deutschen Patentamt- und Markenamts anzunehmen, das auch sonst
keine Entscheidungszustandigkeit im Zusammenhang mit der Wirkung des Pa-
tents, § 9 PatG, besitzt, ware, abgesehen davon, dal} es wie ausgefuhrt an der
gesetzlichen Grundlage mangelt, geradezu systemfremd (vgl auch Nieder,
Mitt 1987, 205, 206 liSp, der die vormalige Vorschrift des Art Il § 8 Abs 3 IntPatUG
als "an sich systemwidrige explizite Ausnahme von der grundsatzlichen Kompe-
tenzabgrenzung zwischen Erteilungsinstanzen und Verletzungsgerichten" ange-

sehen hat).

Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt weist zwar Mangel auf
- der Patentinhaberin ist kein rechtliches Gehor gewahrt worden, dies ist erst im
Beschwerdeverfahren erfolgt, und die Entscheidung Uber die Zurlickweisung des
Antrags hatte nicht von der Prufungsstelle, sondern von der Patentabteilung als
Spruchkdrper getroffen werden muissen (da der Antrag ein erteiltes Patent betrifft)
- doch hat der Senat von einer Zuruckverweisung nach § 79 Abs 3 S 1 Nr 2 PatG
abgesehen und statt dessen eine Entscheidung in der Sache fur sachgerecht er-

achtet.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

Dr. Schermer Pischel Schuster
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