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Fondue-Einrichtung

Ein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gestitzter Einspruch ge-
gen ein Patent ist mangels Einspruchsberechtigung unzuléassig, wenn es sich beim
Einsprechenden und Patentinhaber um Mitbesitzer der Erfindung, insbesondere Mit-
berechtigte handelt.

Der Erfindungsbesitz mitberechtigter Beteiligter kann auf gemeinschaftlichem Vermo-
gen beruhen, das in einer Gesellschaft burgerlichen Rechts entstanden ist, welche
die Beteiligten mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit gebildet haben, um ge-
meinsam zum Entstehen einer Patentanmeldung beizutragen.

Hierbei bedarf es keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beitrage der Patentin-
haber und der Einsprechende bis zur Anmeldungsreife des Streitpatents geleistet
haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob der Einsprechende oder der Pa-
tentinhaber als alleiniger Erfinder zu gelten hat oder die Beteiligten Miterfinder sind.
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11 W (pat) 5/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend das Patent DE 10 2006 036 945

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing. (Univ.) Rothe und
Dipl.-Ing. (Univ.) Wiegele
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde des Patentinhabers wird der Beschluss
der Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 24. April 2012 aufgehoben.

2. Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist erledigt.

Grinde

Auf die am 8. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte

Patentanmeldung mit der Bezeichnung

~Fondue-Einrichtung®,

bei der sich der Anmelder als Erfinder benannt, aber die Nichtnennung beantragt

hat, ist die Erteilung des Patents am 10. Juni 2010 verdffentlicht worden.



Der erteilte Patentanspruch 1, dem die untergeordneten Patentanspriiche 2 bis 10

folgen, lautet:

»1. Fondue-Einrichtung mit mindestens einem Topf (2), mit mindestens ei-
nem Heizgerat (3) zur Erhitzung eines Fondue-Mediums und mit einer
Steuerung (4) des Heizgerates derart, dass verschiedene Fondue-Medien
jeweils auf eine ihnen entsprechende Betriebstemperatur einregelbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Steuerung (4) die Betriebstempe-
raturen fur verschiedene Fondue-Medien fest vorgegeben und wéahlbar

sind.”

Der erteilte Patentanspruch 9 lautet:

,9. Fondue-Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8 , dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fondue-Einrichtung an einem Tisch (1) angeord-
net ist, wobei der Topf (2) in diesen einsetzbar ist und das Heizgerat (3)
die Mittel zur Erkennung (7) der Erkennungsmerkmale, die Steuerung (4)
und Teile der Abzugsvorrichtung (6) unter der Tischplatte (9) angeordnet

sind.”

Wegen der tbrigen Patentanspriche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, und zwar gestitzt auf den Wi-
derrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme, hilfsweise auf die Widerrufsgrinde
der fehlenden Patentfahigkeit, der mangelnden Ausfihrbarkeit sowie der unzulas-

sigen Erweiterung.

Der Einsprechende hat hinsichtlich der behaupteten widerrechtlichen Entnahme
vorgetragen, er selbst sei der Erfinder der Fondue-Einrichtung. Er habe bereits
1997 mit der Entwicklung eines Restaurantkonzeptes begonnen (Anlage E 2 vom
9.5.1997 Raumkonzept und Abbildung der Tische). Wesentlicher Angelpunkt der



Idee sei die Entwicklung eines besonderen Fondue-Tisches gewesen, der nun-
mehr Gegenstand des streitigen Patents sei. Er habe ein Fondue-System ent-
wickelt, bei dem direkt im Tisch unter der Tischplatte eine Kochplatte installiert sei,
der Fondue-Topf versenkt in die Tischplatte eingelassen sei und die entstehenden
Dampfe und Geriiche durch ein Abluftsystem abgesaugt werden. Dabei seien die
Topfe und der Tisch so durch eine Steuerung miteinander verbunden, dass durch
Erkennungsmerkmale und Temperaturfihler an den verwendeten Topfen der Er-

hitzungsvorgang automatisch an das jeweilige Fondue-Medium angepasst sei.

Zu Vorfuhrzwecken habe er einen Prototyp seines Fondue-Tisches hergestellt und
ein Essen mit potentiellen Investoren und Geschaftspartnern veranstaltet, zu dem
er eine Infomappe (Anlage E 3 vom 20.8.2004) vorgestellt habe, welche den Um-
fang des Fondue-Konzeptes sowie die Aufgabenstellung und —l6sung in allen Ein-
zelheiten aufzeige. Zu diesem Essen habe er den Patentinhaber eingeladen, der
ihm als Geschaftsfuhrer einer Schreinerei eigentlich nur die Tische liefern sollte,
sich aber als Investor anbot. Mehrfach hatten sie versucht, eine vertragliche
Grundlage fur ihre Zusammenarbeit zu erreichen, welche von Beginn an auf die
gemeinsame Auswertung des Patents ausgelegt gewesen sei. Bis August 2007
hatten sie zusammen gearbeitet, der Patentinhaber als Investor und er als Erfin-
der. Der Patentinhaber sei wahrend der Investorenzeit regelmafiig uber die Wei-
terentwicklung und Testergebnisse informiert worden und habe dadurch die ent-
sprechenden Einblicke in die Erfindung erhalten. Im Mai 2006 sei der Fondue-
Tisch weitestgehend massenproduktionsreif gewesen. Danach habe es Streit tiber
die Beteiligungsverhaltnisse an dem Gastronomiekonzept gegeben, in das der
Fondue-Tisch integriert werden sollte. Der Patentinhaber habe ihm eine Abtre-
tungserklarung (Anlage E 9 vom 14.6.2007) im Hinblick auf alle seine diesbezugli-
chen Rechte vorgelegt, um das Patent berechtigt auswerten zu kbnnen. Als er die
Unterzeichnung abgelehnt habe, sei jede weitere Zusammenarbeit abgebrochen

worden.



Er habe die vom Patentinhaber eingereichte Patentschrift mafl3geblich formuliert.
Die Vorversionen der Patentschrift habe er dem damals fir beide Parteien arbei-
tenden Patentanwalt, der nunmehr den Patentinhaber vertrete, zur Prifung Utber-
geben. Mit diesem Patentanwalt habe er die malRgeblichen Gesprache Uber die
Formulierung der Patentanspriiche gefiihrt. Er sei nicht damit einverstanden ge-
wesen, dass die Patentanmeldung ohne einen begleitenden Vertrag bezulglich der
klaren Rechteklarung und Definition der Beteiligungsrechte auf den Namen des
Patentinhabers erfolgen sollte.

Der Einsprechende hat beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber hat beantragt,

den Einspruch zuriickzuweisen,
hilfsweise das Patent mit den Patentanspriichen 1 bis 9 gemaR

Hilfsantrag vom 17. April 2012 beschrankt aufrechtzuerhalten.

Er hat vorgetragen, der Einsprechende sei mit der Anmeldung des Patents durch
den Patentinhaber einverstanden gewesen. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit
habe er mit Einverstandnis des Einsprechenden die Patentanmeldung in seinem

Namen vorgenommen.

Von der Idee des Einsprechenden, ein Fondue-Restaurant mit dafiir geeigneten
Fondue-Tischen zu erdffnen, habe er erstmals erfahren, als der Einsprechende in
seine Schreinerei gekommen sei, um kreisformige Ausnehmungen fir die Auf-
nahme von Fondue-Topfen in flr die Fondue-Tische vorgesehene Tischplatten
einbringen zu lassen. Der Fondue-Topf sollte unterhalb der Tischplatte auf einer
elektrischen Kochplatte abgestellt werden. Spater habe ihm der Einsprechende

seine Idee genauer erklart. Er habe die Idee gut gefunden, und beide hatten sich



entschieden, mit dem Ziel zusammenzuarbeiten, ein Fondue-Restaurant zu eroff-
nen und die dafir notwendigen Geratschaften zu entwickeln und herzustellen.
Diese Zusammenarbeit habe die Entwicklung der durch das Patent geschutzten
Fondue-Einrichtung umfasst. Die entstehenden Kosten habe er ilbernommen. Der
Einsprechende sei von ihm ab dem 1. Januar 2005 und insbesondere auch zum
Zeitpunkt der Anmeldung fur seine im Zusammenhang mit der Erfindung stehen-

den Tatigkeiten durch monatliche Entgeltzahlungen entlohnt worden.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Fondue-Tisches sei er zu der Uberzeu-
gung gelangt, dass die schlecht kontrollierbare Erhitzung der Fondue-Topfe, wie
sie der Einsprechende vorgesehen hatte, zu unsicher sei. Seine Idee sei es gewe-
sen, eine Steuerung vorzusehen, mit der sich die fur die jeweiligen Fondue-Me-
dien geeignete Temperatur einfach einstellen lasse. Auf dieser Idee beruhe der

Gegenstand des Patentanspruchs 1.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sei der Entschluss gefasst worden, den Gegen-
stand der Erfindung zum Patent anzumelden. Weil der Einsprechende nicht tGber
die notwendigen Mittel verfigt und wegen privater Probleme finanzieller Art aus-
dricklich darauf bestanden habe, im Zusammenhang mit der Patentanmeldung
bzw. dem Patent nach auf3en nicht in Erscheinung zu treten, sei entschieden wor-
den, dass er allein die Kosten fir die Patentanmeldung Gbernehme und alleiniger

Anmelder werde.

Am 30. Juni 2006 habe mit Patentanwalt Dr. W. Bernhardt in dessen Kanzlei eine
Besprechung mit dem Einsprechenden und ihm stattgefunden. In der Bespre-
chung hatten der Einsprechende und er die Erfindung beschrieben. Er und der
Einsprechende hétten Ubereinstimmend angegeben, dass die Patentanmeldung
mit ihm als Anmelder angemeldet werden solle. Der Entwurf der Kanzlei sei mit
Schreiben des Patentanwalts vom 14. Juli 2006 an seine Firma gesandt worden
(Anlage 4). Eine Kopie habe er an den Einsprechenden weitergereicht. Der Ein-

sprechende sei am 20. Juli 2006 allein in die Kanzlei gekommen, um den Entwurf



zu besprechen. Daraufhin sei der Entwurf Uberarbeitet und mit Schreiben des
Patentanwalts vom 1. August 2006 (Anlage 6) wiederum an seine Firma tUbersandt
worden. Am 4. August 2006 habe nochmals eine Besprechung in der Kanzlei
stattgefunden, an der er, der Einsprechende und der Patentanwalt teilgenommen
hatten. Nach den vom Einsprechenden verlangten Anderungen habe der Patent-

anwalt die Patentanmeldung eingereicht.

Er habe anschlieRend mit dem Einsprechenden bis zum August 2007 weiter zu-
sammengearbeitet. Das Vertragsverhaltnis mit den monatlichen Entgeltzahlungen
fur die Tatigkeiten des Einsprechenden sei durch sein Kiindigungsschreiben vom
8. August 2007 beendet worden.

Die Patentabteilung 1.16 des Patentamts hat das angegriffene Patent durch Be-
schluss vom 24. April 2012 (Datum der Erstellung der Entscheidungsgrinde:
7. Mai 2012) wegen widerrechtlicher Entnahme mit der Begrindung widerrufen,
das Einverstandnis des Einsprechenden zur Patentanmeldung durch den Patent-
inhaber habe nur unter dem Vorbehalt des Zustandekommens einer vertraglichen
Regelung gegolten, die eine angemessene finanzielle Beteiligung an der Verwer-
tung seiner Entwicklungsarbeiten sicher stellen sollte. Somit habe eine Einwilli-
gung im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG nicht vorgelegen. Der Beitrag des Pa-
tentinhabers beschréanke sich nach dessen eigener Aussage auf Merkmale, die
nur in den Unteranspriichen 4, 6 und 8 angefiihrt seien. Der wesentliche Anteil an

den Entwicklungsarbeiten stamme eindeutig vom Einsprechenden.

Der Patentinhaber hat gegen diese ihm am 14. Mai 2012 zugestellte Entscheidung
am 12. Juni 2012 Beschwerde eingelegt.

Er tragt vor, der Einsprechende habe bisher keinen Beweis daflr vorgelegt, dass
er der eigentliche Erfinder des Patentgegenstandes sei. Vor Beginn der Zusam-
menarbeit mit ihm hétten die Ideen des Einsprechenden nur in einem Konzept fur

ein Fondue-Restaurant und einem Fondue-Tisch bestanden, der lediglich einen



Topf und eine Heizplatte aufnehmen sollte. Der Einsprechende habe zum Auffin-
den des Erfindungsgedankens, die Steuerung vorzusehen, keinen schopferischen
Beitrag geliefert. Auch die Tatsache, dass er im Rahmen des Arbeitsverhaltnisses
mit ihm Arbeiten fur die Fondue-Einrichtung durchgefihrt habe, lasse ihn nicht
zum Erfinder werden. Er sei als Patentinhaber auch der Erfinder. Der Erfindungs-
gedanke, die Fondue-Topfe mit Barcodes zur Steuerung und den Fondue-Tisch
mit einer passenden Steuerung zu versehen, sei die konkrete Ausgestaltung der
Erfindung, die in einer Verallgemeinerung die Formulierung des Patentan-
spruchs 1 bilde.

Der Beschwerdefuhrer vertritt die Auffassung, im angefochtenen Beschluss werde
unzutreffend eine widerrechtliche Enthahme angenommen. Berechtigte Miterfinder
kénnten untereinander keine widerrechtliche Entnahme begehen. Der Einspre-
chende sei auch nicht Verletzter, so dass der Einspruch wegen widerrechtlicher
Entnahme unzuléssig sei. Dies gelte auch dann, wenn er als Erfinder lediglich ein-
zelner der im Patent genannten Ausgestaltungen anzusehen ware.

Auch die Einwilligung des Einsprechenden zur Anmeldung sei in dem angefochte-
nen Beschluss nicht zutreffend beurteilt worden. Die Vereinbarung mit dem Ein-
sprechenden sei gewesen, dass er die Kosten fur das Patent tragt und Patentin-
haber werde, und der Einsprechende bei der Umsetzung des Fondue-Konzeptes
finanziell beteiligt werde. Vorbehalte oder Bedingungen zu der Vereinbarung seien
vom Einsprechenden nicht erklart worden.

Im Ubrigen verweist er auf seine im Einspruchsverfahren eingereichten

Schriftsatze.

Das angegriffene Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebihr mit Wirkung

vom 1. Méarz 2013 erloschen.

Der Beschwerdeflhrer hat im Schriftsatz vom 13. August 2013 ,rechtsverbindlich
erklart, dass er ,fur die Vergangenheit aus dem vorliegend streitgegenstandlichen
Patent gegen den Beschwerdegegner keine Rechte herleiten wird."



Der Beschwerdefuhrer beantragt nunmehr sinngeman,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts aufzuheben und
das Patent fur den Zeitraum vor dem Erldéschen in vollem Umfang

aufrechtzuerhalten.

Der Einsprechende und Beschwerdegegner beantragt sinngeman,

1. die Beschwerde als unzulassig zu verwerfen,

2. anderenfalls die Beschwerde zuriickzuweisen;

3. dem Beschwerdefiihrer die Kosten des Verfahrens aufzuerle-

gen und den Streitwert festzusetzen,;

4. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Er ist der Ansicht, nach dem Erléschen des angegriffenen Patents in Folge ab-
sichtlich unterlassener Zahlung der Jahresgebthr sei die Beschwerde unzulassig

geworden, weil dessen Beschwer und Rechtsschutzbedirfnis weggefallen sei.

Er verweist auf sein Vorbringen im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt und
fuhrt erganzend aus, als er sich mit dem Beschwerdefuhrer in Verbindung gesetzt
habe, habe die Erfindung bereits vollstandig bestanden, auch im Hinblick auf die
fur die Erhitzung erforderlichen Steuerungselemente und Programmierung. Nur
zur konkreten technischen Umsetzung habe er sich mit dem Beschwerdefihrer in
Verbindung gesetzt. Der Beschwerdefiihrer sei alleinig Investor der Erfindung mit
dem Ausblick darauf gewesen, spater an der Erfindung durch Lizenzierung als
Gegenleistung der Investition partizipieren zu kdnnen. Es bestiinden auf Seiten
des Einsprechenden wie auf Seiten des Beschwerdefiihrers diverse Vertragsent-

wuirfe zur Regelung der Beteiligung an dem Patent. Er selbst sei der alleinige Er-
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finder und deshalb als Verletzter einspruchsberechtigt. Aus diesem Grund habe es
von ihm auch keine Bedingungen oder Vorbehalte gegeben, sondern keine Zu-

stimmung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten, insbeson-
dere hinsichtlich des Vorbringens der Beteiligten auf ihre Schriftsatze nebst Anla-

gen Bezug genommen.

1. Die Beschwerde des (vormaligen) Patentinhabers ist zulassig.

Durch die Widerrufsentscheidung des Patentamts ist der vormalige Patentinhaber
nicht nur formell beschwert, sondern auch materiell, weil der Widerruf die Wirkun-
gen des Patents von Anfang an ,ex tunc“ aufhebt (8 21 Abs. 3 Satz 1 PatG), das
Erléschen mangels Zahlung der Jahresgebuhr (8 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG) aber nur

L,ex nunc* wirksam wird.

Der Beschwerdefuhrer besitzt auch noch ein anerkennenswertes Rechtsschutz-
bedirfnis. Er hat zwar auf die Geltendmachung von Rechten gegen den Einspre-
chenden aus dem Patent beziiglich des Zeitraums vor dem Erldschen ausdriick-
lich und rechtsverbindlich verzichtet. Er hat jedoch ein erhebliches Interesse, den
Ausspruch des Widerrufs wegen widerrechtlicher Entnahme aufheben und nicht
rechtskraftig werden zu lassen, um das Nachanmelderecht des Einsprechenden
gemal’ 8 7 Abs. 2 PatG zu verhindern, zumal der Einsprechende die Nachanmel-
dung bereits vorgenommen hat, wie die Offenlegungsschrift DE 10 2012 011 857
Al zeigt, und um sein europaisches Patent EP 1 902 652 B1 nicht gefahrden zu

lassen.

2. Die Beschwerde ist auch begriindet.
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Der Widerrufsentscheidung des Patentamts wegen widerrechtlicher Entnahme
kann nicht aufrechterhalten bleiben, weil die Patentabteilung bei ihrer Entschei-
dung die Einspruchsberechtigung offenbar nicht hinreichend geprift und unzu-
treffend die Zulassigkeit angenommen hat

a) Der fristgerecht erhobene Einspruch wird insgesamt als urspringlich zulassig

angesehen.

Mit dem Einspruch sind die statthaften Widerrufsgrinde gemaf 8 21 Abs. 1 Nr. 1
bis 4 PatG geltend gemacht worden. Es wird unterstellt, dass in der Einspruchs-
begrindung zu den Widerrufsgriinden nach 8 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG hin-
reichend substantiiert vorgetragen worden ist (8 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

b) Der Einspruch ist jedoch hinsichtlich des geltend gemachten Widerrufsgrundes
der widerrechtlichen Entnahme (8 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) unzuldssig, weil der Ein-
sprechende nicht der Verletzte und somit gemafl 8 59 Abs. 1 Satz 1 PatG nicht

einspruchsberechtigt ist.

(1) Der ,Verletzte” ist der ,Andere” im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Eine widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG setzt voraus, dass
der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen,
Geratschaften oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem ange-
wendetem Verfahren entnommen worden ist. Zumindest die Voraussetzung, dass
der wesentliche Inhalt des Patents einem ,,Anderen” entnommen worden ist, liegt
im vorliegenden Fall aber nicht vor. Denn der Einsprechende, der sich als Ver-
letzten ansieht, ist tatsachlich nicht ,der Verletzte* im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 1
PatG und kein ,Anderer im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG.

Bei dem ,Anderen“ im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG handelt es sich um den

Erfindungsbesitzer, der die Verfigungsgewalt Uber die Erfindung hat, also die fer-
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tige Erfindung kennt oder Uber die zur Kenntnis erforderlichen Unterlagen verflgt
(vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage 2008, § 21 Rdn. 43; Busse, Patentgesetz,
7. Auflage 2013, § 21 Rdn. 45, 49; Kral3er, Patentrecht, 6. Auflage 2009, S. 361).

Uber den Erfindungsbesitz verfligt in der Regel ein Berechtigter, namlich der Er-
finder oder sein Rechtsnachfolger, dem gemafR 8§ 6 Satz 1 PatG das Recht auf das
Patent zusteht (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage 2006, § 21 Rdn. 20). Da
das Recht auf das Patent mehreren gemeinschaftlich zustehen kann (8 6 Satz 2
PatG), gibt es auch insoweit den Mitbesitz an einer Erfindung, insbesondere von

Mitberechtigten oder Mitinhabern.

Aus dem unstreitigen Sachverhalt ergibt sich bereits klar und eindeutig, dass die
Beteiligten auf Grund ihrer vereinbarten Zusammenarbeit Mitbesitzer der Erfin-
dung und insbesondere Mitbesitzer der fertigen Erfindung zur Zeit der Anmeldung

des Streitpatents geworden sind.

Es bedarf hier keiner Entscheidung, welche erfinderischen Beitrage die Beteiligten
im Rahmen ihrer Zusammenarbeit bis zur Anmeldungsreife des Streitpatents ge-
leistet haben. Insbesondere kann dahingestellt bleiben, ob — wie die Beteiligte be-
haupten - jeweils der Einsprechende oder der Beschwerdefiihrer als alleiniger Er-
finder des Patentgegenstandes oder des wesentlichen Inhalts des Patents zu
gelten haben oder die Beteiligten Miterfinder sind. Somit kommt es hier auch nicht

darauf an, ob die Erfinderbenennung des vormaligen Patentinhabers zutrifft.

Jedenfalls sind beide Beteiligten bei der Anmeldung des Streitpatents mitberech-
tigte Erfindungsbesitzer gewesen, wobei es auf die Beteiligungsverhaltnisse hier

nicht ankommt.

Mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit haben die Beteiligten im Jahr 2004
eine Gesellschaft burgerlichen Rechts (GbR) gemald § 705 BGB gegrtindet, auch

wenn sie dies konkludent und nicht bewusst vollzogen und eine genaue vertragli-
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che Bestimmung der Beteiligungsverhéltnisse fehlte. Der Vertragsschluss bedurfte

keiner Schriftform, er konnte mindlich erfolgen.

Die Beteiligten vereinbarten jedenfalls ihnre Zusammenarbeit, welche auf die Errei-
chung des gemeinsamen Zwecks angelegt war, ein Fondue-Restaurant zu eroff-
nen, die dafir notwendigen Geratschaften zu entwickeln und herzustellen und ein
angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der spatere Patentinhaber als Investor
die Tragung der Kosten Ubernahm und der Einsprechende seine Ideen fiur die
Entwicklung eines Restaurantkonzeptes mit einem besonderen Fondue-Tisch ein-
brachte. Ab dem 1. Januar 2005 erhielt der Einsprechende vom Beschwerdefiihrer
monatliche Zahlungen fir seine Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Erfindung
in Héhe von 1.250,00 € (vgl. auch die eidesstattliche Versicherung des Patentin-
habers vom 4.1.2010 = Anlage 1 des Schriftsatzes des Patentinhabers vom
18. Juli 2011). Es gab zwar Streit Uber die Beteiligungsverhaltnisse an dem Gast-
ronomiekonzept, in das der Fondue-Tisch integriert werden sollte, aber die Zu-
sammenarbeit wurde erst mit dem Kundigungsschreiben des Patentinhabers vom
10. August 2007 beendet (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 4.1.2010).

Die Beteiligten haben gemeinsam teils mit Ideen, Ermittlungen, Testversuchen
Erkenntnissen und Entwurfen fur die Erfindungsgedanken sowie teils mit Finanzie-
rungen und Sachaufwendungen zum Entstehen der Patentanmeldung beigetra-
gen. Die Abfassung und Formulierung der Patentanmeldung sind gemeinsam mit
dem beauftragten Patentanwalt besprochen worden. So teilte der Patentanwalt in
seinem Schreiben vom 1. August 2006 mit dem Betreff ,Ihre beabsichtigte Patent-
anmeldung ,Fondue-Einrichtung“ Anm.: Detlef Miller* dem Beschwerdefihrer mit:
» Auf Grund der Besprechung mit Herrn Hemmerstoffer am 20.7.2006 haben wir
den Entwurf an einigen Stellen Uberarbeitet. Als Anlage finden Sie die neue Fas-
sung. ...“ (vgl. Anlage E 10 b des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 6 des Schrift-
satzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011). Zuletzt hat der Einsprechende noch
am Tag der dann eingereichten Fassung der Patentanmeldung vom

4. August 2006 dem Patentanwalt einen ,Nachtrag zur Patentschrift vom



-14 -

1.08.2006" mit Nachbesserungsvorschlagen Ubergeben, die dieser auch bertck-
sichtigt hat (vgl. Anlage E 11 des Einspruchsschriftsatzes = Anlage 7 des Schrift-
satzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011). Die Beteiligten firmierten auch
schon mit ,Fondue-Restaurants® und der entsprechenden E-Mail-Adresse (vgl.
Anlage E 5 des Einspruchsschriftsatzes: E-Mail vom 26. Oktober 2006 = Anlage 8
des Schriftsatzes des Patentinhabers vom 18. Juli 2011; Anlage E 8: E-Mail vom
13. November 2006) sowie einem markenmalfiigen Logo (vgl. Anlage E 9 des Ein-
spruchsschriftsatzes: Abbildung vom 3.7.2006; Anlage 8 des Schriftsatzes des
Patentinhabers vom 18. Juli 2011: Schreiben des Einsprechenden vom
11.9.2006).

Die Beitrage der Beteiligten als Gesellschafter und die wahrend der Zusammenar-
beit erworbenen Gegensténde sind gemal 8 718 Abs. 1 BGB ihr gemeinschattli-
ches Vermdgen geworden. Insoweit die Beteiligten nicht Erfinder
sind - gegebenenfalls anteilig hinsichtlich bestimmter Merkmale — haben sie somit
das gemeinschaftliche Recht auf das Patent rechtsgeschaftlich - als Rechtsnach-
folger im Sinne des 8 6 Abs. 1 PatG — erworben. Zu diesem Gesellschaftsvermo-
gen gehorten auch die eingebrachten und in ihrem Zusammenwirken erreichten
Gegenstande der Erfindung sowie die Patentanmeldung, bei der es sich um ein
materiell-rechtliches Anwartschaftsrecht mit dem offentlich-rechtlichen Anspruch
auf Patenterteilung handelt. Die Tatsache, dass der vormalige Patentinhaber die
Anmeldung allein auf seinen Namen getatigt hat, schlief3t dies nicht aus, weil der
Anmelder gemald 8 7 Abs. 1 PatG ohne Prifung seines Rechts auf das Patent (8§ 6

PatG) im Verfahren vor dem Patentamt als Berechtigter gilt.

Da die Gegenstande der Erfindung und die Patentanmeldung zum gemeinschattli-
chen Gesellschaftsvermégen gehorten, sind der Beschwerdefiihrer und der Ein-
sprechende Erfindungsmitbesitzer und Mitberechtigte der Erfindung gewesen. Ein
Mitbesitzer der Erfindung ist jedoch nicht (allein) einspruchsberechtigt, jedenfalls
dann nicht, wenn er - wie im vorliegenden Fall — gegeniiber dem Patentinhaber
Mitberechtigter ist (vgl. Schulte, a. a. O., Rdn. 44; Benkard, a. a. O., Rdn. 21,
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Busse, a. a. O., Rdn. 51; KralRer, a. a. O., S. 373; Urteil des 2. Senats des BPatG
vom 26. Juli 2001 Az.: 2 Ni 15/00 - Lamellenfenster; BPatGE 47, 28, 33 — Mehrheit

von Erfindungsbesitzern).

(2) Der Senat hat nicht weiter in Betracht gezogen und gepruft, ob es sich bei dem
Gegenstand des angegriffenen Patents um eine Arbeitnehmererfindung des Ein-
sprechenden handeln kdnnte. Denn einerseits behauptet der Beschwerdefihrer
nicht, die Erfindung des Einsprechenden berechtigt gemafR § 6 ArbnErfG in An-
spruch genommen zu haben, und andererseits kdnnte der Einsprechende nicht
Verletzter einer widerrechtlichen Entnahme sein, wenn der spatere Patentinhaber
der Berechtigte gemald 8 7 ArbnErfG gewesen sein sollte, so dass der Einspruch

auch dann unzulassig ware.

c) Der Einspruch ist hinsichtlich der geltend gemachten Widerrufsgriinde der feh-
lenden Patentfahigkeit, mangelnden Ausfihrbarkeit und unzulassigen Erweiterung
gemal § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG unzuldssig geworden.

Er richtet sich gegen das bereits erloschene Patent, dessen Widerruf insofern

nicht mehr maglich ist.

Da das Erloschen des Patents in Folge Nichtzahlung der Jahresgebihr ,ex nunc”
und nicht wie der mit dem Einspruch begehrte Widerruf gemafi § 21 Abs. 3 PatG
ruckwirkend erfolgt, ist der Einspruch prinzipiell zunachst noch nicht erledigt ge-
wesen. Ein offentliches Interesse an einer Sachentscheidung Uber die Patentfa-

higkeit besteht aber bereits nach dem Erléschen nicht mehr.

Eine Sachentscheidung kommt aber nur noch dann in Betracht, wenn der Ein-
sprechende ein Rechtsschutzinteresse besitzt. Wenn der vormalige Patentinhaber
jedoch gegeniiber dem Einsprechenden auf die Geltendmachung von Rechten
aus dem Patent fur die Zeit vor dem Erléschen verzichtet, wie es hier der Be-
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schwerdefiihrer getan hat, ist ein Rechtsschutzinteresse des Einsprechenden
ausgeschlossen (vgl. Schulte, a. a. O., 8§ 59 Rdn. 250, § 81 Rdn. 43, 44).

Der Einspruch ist somit auch insoweit in der Hauptsache erledigt.

Der Antrag des Einsprechenden, dem Beschwerdefiihrer die Kosten des Verfah-

rens aufzuerlegen, wird zurtickgewiesen.

Wie im Einspruchsverfahren gilt auch im Einspruchs-Beschwerdeverfahren das
Prinzip der jeweils eigenen Kostentragung. Der Senat vermag in keiner Weise zu
erkennen, weshalb dem Beschwerdefiihrer ausnahmsweise aus Billigkeitsgrinden
Kosten auferlegt werden sollten, zumal der Beschwerdegegner seinen Antrag
auch nicht begrundet hat.

V.

Der Senat sieht keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Der Ein-

sprechende hat sich auch nicht dazu geauf3ert, worin eine Rechtsfrage von grund-

satzlicher Bedeutung liegen soll.

Dr. H6chst v. Zglinitzki Rothe Wiegele

Bb



