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Augenbestrahlung

Auch nach dem Wegfall der Mdglichkeit zur Teilung des Patents im Einspruchs-
verfahren (8 60 PatG a. F.) gelten die Grundsatze der BGH-Entscheidung "Grau-
stufenbild” (GRUR 2000, 688) unverandert weiter, d. h. eine Patentanmeldung kann
noch nach dem Erlass des Erteilungsbeschlusses innerhalb der Beschwerdefrist ge-
teilt werden.
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 43 735

wegen Wirksamkeit einer Teilungserklarung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 6. August 2009 durch den Vorsitzenden Richter Schiilke, die
Richterin Pischel und den Richter Rauch



beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patent-
abteilung 1.55 - vom 5. Februar 2007 wird aufgehoben.

Grinde

Auf eine Patentanmeldung vom 3. September 1999 hat das Deutsche Patent- und
Markenamt fur die damalige Anmelderin, die Z.... GmbH, durch Be-
schluss vom 28. August 2006 das Patent 199 43 735 mit der Bezeichnung ,Vor-
richtung zur Bestrahlung des Auges” erteilt. Am 22. Januar 2007 wurde das Patent

auf die jetzige Inhaberin umgeschrieben.

Der damaligen Anmelderin wurde der Erteilungsbeschluss am 4. September 2006
zugestellt. Am 29. September 2006 erklarte sie die Teilung der Anmeldung. Im
Anschluss an einen Zwischenbescheid und die darauf erfolgte Antwort der Paten-
tinhaberin stellte die Patentabteilung 1.55 durch Beschluss vom 5. Februar 2007
fest, dass die Teilungserklarung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung gefihrt
habe und deshalb keine Akte fur die Teilanmeldung angelegt und kein Aktenzei-

chen vergeben werde.

Zur Begrindung stellt die Patentabteilung darauf ab, dass der zeitliche Spielraum,
innerhalb dessen eine Teilungserklarung abgegeben werden kénne, mit dem Er-
lass des Erteilungsbeschlusses endige, weil damit das aus der Patenterteilung er-
wachsende Recht des Anmelders fixiert werde und sich die gestaltbare Anmel-
dung in ein Patent umwandle. Mit der rechtlichen Existenz des Erteilungsbe-
schlusses, die mit der Herausgabe an die Postabfertigungsstelle eintrete und ins-
besondere auch das DPMA binde, beginne die Phase des erteilten Patents. Dann



durfe der durch die Patentanspriiche festgelegte Schutzbereich nicht mehr erwei-

tert werden, auch nicht auf Grundlage einer Teilanmeldung.

Die Patentabteilung weicht damit ausdrucklich von der in den letzten Jahren ge-
Ubten Praxis des DPMA ab. Danach kann - im Anschluss an den Beschluss des
Bundesgerichtshofs vom 28. Marz 2000 (GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) - eine
Patentanmeldung auch nach Erlass des Erteilungsbeschlusses noch bis zum Ab-
lauf der Frist zur Einlegung einer gegen diesen gerichteten Beschwerde erklart
werden. Den der genannten Entscheidung zu Grunde liegenden Erwagungen sei
die Rechtsgrundlage entzogen, nachdem zum 1. Juli2006 die im friheren
8 60 PatG vorgesehene Mdglichkeit einer Teilung des Patents im Einspruchsver-
fahren weggefallen sei. Zuvor sei es moglich gewesen, den Patentschutz durch
eine im Einspruchsverfahren erklarte Teilung auszudehnen. Damit korrespondie-
rend sei eine Teilung auch im Zeitraum zwischen Erteilung und Einspruch mdéglich
gewesen. Es sei nun der Wille des Gesetzgebers, dass es keine Ausdehnung
oder Verlagerung des Patentschutzes nach antragsgemaller Patenterteilung mehr
geben durfe. Nur im Falle der Aufhebung des Erteilungsbeschlusses auf Grund
zulassiger und begriindeter Beschwerde kdnne eine Teilung erneut vorgenommen
werden. Der bloRe Lauf der Frist fur eine solche Beschwerde gentige hierfir nicht

mehr.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie be-

antragt,

- den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

- die Sache an das DPMA mit der MalRgabe zuriickzuverwei-
sen, dass die am 29. September 2006 erklarte Teilung zum
Entstehen einer Teilanmeldung gefuihrt habe, dass eine Akte
fur diese Teilanmeldung anzulegen und ein Aktenzeichen zu-

zuteilen sei.



Nach Auffassung der Patentinhaberin gelten die Grundsatze, die der Bundesge-
richtshof in seiner Entscheidung ,Graustufenbild* zur Teilung einer Patentanmel-
dung entwickelt hat, unverandert fort. Die Abschaffung der Mdglichkeit einer Tei-
lung des Patents im Einspruchsverfahren habe darauf keinen Einfluss.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache Erfolg und fuhrt zur Aufhebung des

angefochtenen Beschlusses.

Die von der damaligen Anmelderin nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses im
Laufe der damit in Gang gesetzten Beschwerdefrist erklarte Teilung ist wirksam
und bewahrt ihre Glltigkeit auch in dem durch die jetzige Patentinhaberin fortge-
fuhrten Verfahren. Entgegen der in dem angefochtenen Beschluss vertretenen
Auffassung bildet der Erlass des Erteilungsbeschlusses - d. h. im schriftlichen
Verfahren der Zeitpunkt, in dem dieser im DPMA zur Postabfertigung gegeben
wird - keine Z&asur in dem Sinne, dass danach eine Teilung nicht mehr wirksam er-

klart werden konnte.

Gemal 8 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Patentanmelder die Anmeldung jeder-
zeit teilen. Dies bedeutet, dass eine Teilung solange maoglich ist, als die Anmel-
dung noch nicht zum Vollrecht erstarkt ist, d. h. auch nach dem Erlass und nach
der Zustellung des Erteilungsbeschlusses, solange dieser noch nicht durch Ablauf
der Beschwerdefrist oder durch Rechtsmittelverzicht bestandskréftig geworden ist
bzw. - bei eingelegter Beschwerde - solange Uber diese noch nicht rechtskraftig
entschieden ist bzw. solange das anhéngige Erteilungs- oder Erteilungsbeschwer-
deverfahren nicht auf andere Weise, etwa durch Ricknahme der Anmeldung oder
der Beschwerde, beendigt ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 29 f.).

Diese Auslegung des 8§ 39 Abs. 1 Satz 1 PatG, die auf den im angefochtenen Be-

schluss zitierten Beschluss ,Graustufenbild* des Bundesgerichtshofs zuriickgeht,



wird durch die Abschaffung des friheren § 60 PatG, d. h. der Moglichkeit einer
Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, zum 1. Juli 2006 (Art. 1 Nr. 6 des
Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Pa-
tentkostengesetzes vom 21. Juni 2006, BGBI. | S. 1318, BIPMZ 2006, 225) nicht in
Frage gestellt.

Der Bundesgerichtshof weist zwar in dieser Entscheidung auf die damalige Rege-
lung des § 60 PatG hin, durch die dem Anmelder fir die Abgabe einer Teilungser-
klarung ein weiterer Zeitraum nach dem Erstarken der Anmeldung zum Vollrecht
zur Verfugung gestellt wurde. Seine Uberlegungen beziehen sich aber nicht nur
auf den gesamten, durch 8§ 39 PatG und § 60 PatG a. F. abgedeckten Zeitraum,
vielmehr behalten sie ihre Gultigkeit gleichermal3en bei isolierter Betrachtung der

Teilung einer Anmeldung.

Der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass die Regelung des 8§ 39 PatG das
eventuell sich anschlie3ende Rechtsmittelverfahren einschliel3e, wobei es auf die
Zulassigkeit oder Begrindetheit des Rechtsmittels nicht ankomme. Daran an-
schlieBend heil3t es in dem Beschluss: ,Vor diesem Hintergrund héatte die Vernei-
nung einer Teilungsmdoglichkeit nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses
zur Folge, dass das dem Anmelder vom Gesetz eingerdumte Teilungsrecht zu-
nachst unterginge und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder
entstehen wirde. Zugleich wirde der Anmelder gezwungen, ein unnétiges
Rechtsmittel einzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmadglich-
keit zu erhalten®.

Daraus folgert der Bundesgerichtshof, dass eine Teilung auch in der Phase zwi-
schen der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle
und dem Ablauf der gegen diese Entscheidung gerichteten Rechtsmittelfrist zul&s-
sig sein musse. Dafir sprachen auch praktische Griinde. Die Wirksamkeit der
Teilung kdnne auch bei eingelegtem Rechtsmittel angesichts der moglicherweise

langeren Dauer des Rechtsmittelverfahrens nicht von der Zulassigkeit oder Be-



grindetheit des Rechtsmittels abhéangig gemacht werden. Daher ware es letztlich
nur unnotige Férmelei, wenn der Anmelder gezwungen ware, allein zum Zwecke
der Erhaltung der Teilungsmdglichkeit gegen den Erteilungsbeschluss mit einem
in der Sache Uberflissigen Rechtsmittel vorzugehen.

Schliel3lich steht nach Meinung des Bundesgerichtshofs der Wirksamkeit einer
nach der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses an die Postabfertigungsstelle er-
klarten Teilung auch nicht entgegen, dass sie bei einer von dem Anmelder nicht
angegriffenen antragsgemalien Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit
einem im Verhaltnis zu diesem identischen oder Uber ihn hinausgehenden Ge-
genstand fuhren konne. Insoweit durfe fur die Teilung im Anmeldeverfahren nichts
anderes gelten als fur die damals moégliche Teilung des Patents, bei der auf den
gesamten Offenbarungsgehalt der urspriinglichen Anmeldung zurickgegriffen
werden und dabei ein Schutzrecht mit einem Uber das erteilte Patent hinausge-

henden Gegenstand beansprucht werden konne.

Es ist nicht ersichtlich, dass bei der Teilung der Anmeldung die Verhinderung einer
Uber die Gegenstande des erteilten Patents hinausgehenden Teilanmeldung durch
die Abschaffung des 8§ 60 PatG einen erhodhten Stellenwert erhalten hat. Insbe-
sondere ergeben sich aus den Materialen des Gesetzes zur Anderung des patent-
rechtlichen  Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom
21. Juni 2006 keine diesbeziglichen Hinweise. In der Begrindung des Entwurfs
zu diesem Gesetz findet sich bzgl. der Teilung der Anmeldung folgender Hinweis:
»Im Anmeldeverfahren, also vor der Erteilung des Patents, kann der Anmelder
nach § 39 Abs. 1 Satz 1 jederzeit die Anmeldung teilen. Diese generelle uneinge-
schrankte Zulassung der Teilung entspricht dem praktischen Bedurfnis der An-
melder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit” (Begrindung Teil B zu Art. 1 Nr. 6,
BIPMZ 2006, 230). Aus diesem Passus kann geschlossen werden, dass durch die
Gesetzesanderung die dem Gesetzgeber bekannte, die Teilung der Anmeldung
betreffende Rechtspraxis nicht eingeschrankt werden sollte.



Auch die im angefochtenen Beschluss gedulR3erten Bedenken gegen die Zulas-
sung der Teilung einer Anmeldung nach Herausgabe des Erteilungsbeschlusses
erscheinen nicht berechtigt. Dies betrifft insbesondere die angebliche Gefahr einer
Schutzbereichserweiterung. Diese setzt das Vorhandensein eines erteilten Pa-
tents voraus, worum es sich bei der Anmeldung vor Ablauf der Beschwerdefrist

eben nicht handelt.

Somit erweist sich die von der Patentabteilung getroffene Feststellung, wonach die
Teilungserklarung nicht zum Entstehen einer Teilanmeldung gefihrt habe, als un-
zutreffend. Das DPMA wird im weiteren Verfahren - nach Anlegung einer Akte und
Vergabe eines Aktenzeichens - Uber die Teilanmeldung zu entscheiden haben.

Schiilke Pischel Rauch
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