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betreffend das Patent ...

(hier: Gegenstandswert des Einspruchs-

und Erinnerungsverfahrens)

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 22. Dezember 2004  unter  Mitwirkung des  Vorsitzenden  Richters
Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dr. Fuchs-Wissemann, Dipl.-Ing. Kustner und

Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Einspruchs- und Erinnerungsver-

fahrens wird auf 4.000.- € zuzuglich des Wertes des von der

Patentinhaberin gestellten Kostenantrags festgesetzt.

Grinde

Die Einsprechenden zu | und Il haben gegen das Patent ... Einspruch

eingelegt, jedoch keine Einspruchsgebulhr entrichtet.



Auf den Hinweis des Bundespatentgerichts, dass die Einspriche deshalb als nicht

erhoben gelten, hat der Einsprechende zu Il beantragt,

das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen,

weil der Einspruch als zurickgenommen gelte. Zudem gebiete dies Treu und

Glauben.

Demgegenuber hat die Patentinhaberin beantragt,

den Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2004 hat die Rechtspflegerin des Senats festgestellt,
dass die Einspruche als nicht erhoben gelten. Ein Ausspruch Uber die Kosten

erging nicht.

Auf die Erinnerung der Patentinhaberin, mit dem Ziel der Kostenauferlegung zu
Lasten der Einsprechenden und die Anschlusserinnerung des Einsprechenden zu
[I, mit dem Ziel einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen, hat
der Senat durch Beschluss vom 17. August 2004 die Erinnerung der Patentinha-
berin einschliel3lich des Kostenantrags und die Anschlusserinnerung des Einspre-

chenden zu Il zuruckgewiesen.

Nunmehr beantragt die Rechtsanwaltin, die den Einsprechenden zu Il im Verfah-
ren vertreten hat, "Streitwertfestsetzung". Hiervon sind die Einsprechenden unter-

richtet worden. Eine Stellungnahme ist nicht zu den Akten gelangt.



Die beantragte Wertfestsetzung ist nach §§ 7, 10 Abs 1 BRAGebO zulassig und
geboten, weil im patentgerichtlichen Verfahren, fur das Festgebluhren gelten, eine
Rechtsanwaltin mitgewirkt hat, deren Gebuhren sich nach dem Gegenstandswert
bestimmen (BPatGE 35, 195).

Der Gegenstandswert ist vom Gericht nach freiem und billigem Ermessen festzu-
setzen (§ 80 Abs 4 PatG, § 3 ZPO, § 8 Abs 2 BRAGebO), wobei eine Schatzung
zugelassen ist (BPatGE 35, 195). Der Gegenstandswert eines Einspruchsverfah-
rens richtet sich grundsatzlich wie auch im Patentnichtigkeitsverfahren nach dem
Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung eines nicht schutzfahigen Patents.
Dieser Gegenstandswert entspricht im allgemeinen dem gemeinen Wert des
Patents, wofur die Ertrage, die das Patent bis zum Ablauf der Schutzdauer unter
gewohnlichen Verhaltnissen erwarten Iasst, also insbesondere die zu erwartenden
Lizenzeinnahmen, einen Anhalt bieten kdnnen (BPatGE 28, 193, 195). Der vorlie-
gende Fall bietet indes die Besonderheit, dass der Einspruch mangels Zahlung
der Einspruchsgebuhr als nicht erhoben gilt. Die Parteien haben lediglich Uber die
Frage gestritten, ob der Einspruch statt als nicht erhoben als zurickgenommen gilt
und das Einspruchsverfahren — moglicherweise auch nach den Grundsatzen von
Treu und Glauben — von Amts wegen fortzufihren sei. Schon deshalb bestehen
Bedenken, bei einer derartigen Fallkonstellation den Wert des Patents zugrunde-
zulegen, da die Parteien lediglich um die Vorfrage gestritten haben, ob eine sach-
liche Uberpriifung der Schutzfahigkeit des Patents tiberhaupt zuléssig sei. Zudem
haben weder die Einsprechenden noch die Patentinhaberin Umstande vorgetra-
gen, aus denen sich Anhaltspunkte flr eine Beurteilung des Wertes ergeben
konnten, den das Patent darstellt. Bei dieser Sachlage erscheint es dem Senat
gerechtfertigt, gemall § 8 Abs 2 Satz 2 BRAGebO auf den dort angegebenen
Richtwert von 4.000.- € zuzlglich des Wertes des Kostenantrags festzusetzen.
Fir eine Herabsetzung oder Erhdhung dieses Wertes sieht der Senat keinen

Anlass.



Der Senat sieht von einer ziffernmaligen Festsetzung des Wertes des Kostenan-
trages, den die Patentinhaberin gestellt hatte, deshalb ab, weil insoweit ein
Rechtsschutzbedurfnis fehlt. Eine derartige Bezifferung des Wertes des Kostenan-
trags ist nicht geboten, da sich die Kosten, die der Patentinhaberin im Einspruchs-
und Erinnerungsverfahren unter Zugrundelegung eines Wertes von 4.000.- € fur
den Antrag, das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortzusetzen, entstanden
sind, fur die Beteiligten ohne weiteres ermitteln Iasst, wahrend der Senat keine
Kenntnis dartber hat, welche Auslagen — etwa Recherche- oder Fotokopierko-
sten — der Patentinhaberin im einzelnen entstanden sind. Deshalb halt es der
Senat — abgesehen von dem Fehlen eines Rechtsschutzbedurfnisses — auch fur
wenig zweckmaldig und daher untunlich, den Gegenstandswert des Kostenantra-
ges unter Zugrundelegung nur der Festgebuhren, die sich aus der BRAGebO
ergeben, zu beziffern, da dieser Betrag ohne weiteres von den tatsachlich entstan-

denen Kosten abweichen kann.

Petzold Dr. Fuchs-Wissemann Kistner Reinhardt
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