BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 47/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung DD B65D/344 430.8 (DD 844430)
wegen Wirksamkeit der Teilungserklarung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schilke, die Richterin
Puschel und den Richter Rauch

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prufungsstelle fur
Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom
23. Juli 2001 aufgehoben.

Grinde

Das Stammverfahren zur streitgegenstandlichen Trennanmeldung bzw Teilungser-
klarung ist ein von der Rechtsvorgangerin der Anmelderin am 4. Marz 1987 beim
Patentamt der ehemaligen DDR angemeldetes, gemall § 17 Abs 1 PatG-DDR er-
teiltes AusschlieBungspatent DD 254 715 mit der Bezeichnung "AufreilRdeckel aus
Metall fir Dosen"; die Veroffentlichung der Patenterteilung war am 9. Marz 1988.
Dieses Patent wurde aufgrund eines gemal § 12 ErstrG gestellten Prifungsan-
trags mit Beschluss vom 10. Oktober 1994 beschrankt aufrechterhalten (aufgrund

geanderter, am 6. Oktober 1994 eingereichter Unterlagen).

Zuvor, mit Schriftsatz vom 5. Oktober 1994, eingegangen am 6. Oktober 1994,
wurde das Patent DD 254 715 "im Umfang der beigefligten Anspriche" geteilt.
Beigefligt waren Patentanspriiche 1 bis 7 (die mit den fir das Stammverfahren ur-
sprunglich eingereichten und vom Patentamt der ehemaligen DDR erteilten Pa-
tentansprichen ubereinstimmen), eine Beschreibung, ein Blatt Zeichnungen und
die Zusammenfassung. Zugleich wurden 1.800,- DM gezahlt. Das Deutsche Pa-
tentamt- und Markenamt legte fiur die Trennanmeldung eine Akte an
(DD B65D/344 430.8; Patentnummer DD 844430).



Nach einem Hinweis des Patentamts Uber die Hohe der flr die Trennanmeldung
nachzuentrichtenden Gebuhren, wonach die 1800,- DM die Jahresgebuhren ab-
deckten, aber noch die Anmeldegebuhr (500,- Mark der DDR, reduziert aufgrund
der Wahrungsunion um die Halfte, daher 250,- DM) und die Prufungsgebuhr
(400,- DM) fehlten, zahlte die Anmelderin im Dezember 1994 weitere 650,- DM,;

zugleich reichte sie auch einen Patenterteilungsantrag ein.

Dem Hinweis des Patentamts im Marz 1999, dass die Teilungserklarung keine
Teilung im Sinne von § 39 PatG habe bewirken kénnen, da eine vollstandige Ent-
nahme bereits vom Begriff her keine Teilung und somit mit einer Zurlickweisung
der Teilanmeldung zu rechnen sei, trat die Anmelderin entgegen. Sie habe insbe-
sondere deswegen eine Teilung bewirkt, weil sie zugleich mit der Teilung neue
Anspriche fir das Stammverfahren mit einem eingeschrankten Hauptanspruch
eingereicht habe. Sie fuhrte aber zugleich aus, dass sie nichts gegen die Feststel-
lung der Unwirksamkeit der Teilung hatte, wenn ihr die gesamten bisherigen Ge-

buhren zurlckerstattet wiirden.

Die Prufungsstelle fur Klasse B 65 D des Deutschen Patent- und Markenamts hat
durch Beschluss vom 23. Juli 2001 die Teilung gemall Antrag vom 5. Okto-
ber 1994 fur unwirksam erklart. Das neue Aktenzeichen sei zu I6schen, die Jah-
resgeblihren fur die vermeintliche Teilanmeldung seien zurtickzuzahlen. Die Tei-
lungserklarung sei unzulassig. Der Begriff der Teilung des Patents gemal
§ 60 PatG setze eine gegenstandliche Teilung im Sinne einer Zerlegung in min-
destens zwei unterschiedliche Teile voraus. Dies sei hier nicht der Fall, denn die
Anmelderin habe den gesamten Inhalt des Gegenstands des Stammpatents
DD 254 715 in die Teilungserklarung unverandert und in vollem Umfang tGbernom-

men.



Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde (unter Zahlung einer
Beschwerdegebuhr). Im Beschwerdeschriftsatz ist ausgefuhrt, dass sich die Be-
schwerde gegen die "Zuruckweisung der Teilanmeldung" richte - diese Zurtckwei-
sung sei sinngemal dem angefochtenen Beschluss zu entnehmen -, weshalb eine
Beschwerdegebuhr gezahlt worden und weshalb ein technischer Beschwerdese-
nat fur die Beschwerde zustandig sei. Im Rahmen der Beschwerde werde es nam-
lich um den technischen Gegenstand der Patentanspriche gehen fur die Beant-
wortung der Frage, ob durch die Teilung zwei unterschiedliche Teile entstanden

seien.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in

der geltenden Fassung der Anspruche zu erteilen.

Auf den Hinweis des Senats, dass der 10. Senat fir die Beschwerde zustandig

sei, hat sich die Anmelderin nicht mehr geaul3ert.

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Die Beschwerdegebuhr ist zurickzuzahlen. Einer Beschwerdegebuhr bedarf es
nicht, denn gemal § 73 Abs 3 PatG aF (= Fassung bis 31. Dezember 2001) ist ei-
ne Beschwerdegebuhr nur erforderlich bei einer Beschwerde gegen einen Be-
schluss, durch den die Anmeldung zurtiickgewiesen wird. Eine Zurluckweisung der
(Trenn)Anmeldung ist aber weder wortlich noch sinngemal erfolgt. In dem dem
Beschluss vorangehenden Bescheid hat das Patentamt zwar die Zurlckweisung
der Teilanmeldung angedroht, der Beschluss hat aber die Unwirksamkeit der Tei-

lungserklarung in Form eines Feststellungsbeschlusses beschieden. Damit steht



zugleich auch fest, dass kein technischer Beschwerdesenat, sondern richtiger-

weise der juristische Beschwerdesenat zustandig ist (§ 67 Abs 1 PatG).

2. Die Beschwerde ist begrindet, denn es liegt eine gemal § 39 PatG wirksame

Teilung vor.

a. Bei einem gemall § 4 ErstrG erstreckten Patent wie hier, auf das gemaR
§ 5 ErstrG - mit Ausnahme der Voraussetzungen fir die Schutzfahigkeit und der
Schutzdauer - die Vorschriften des Bundesrechts anzuwenden sind, ist auch die
Vorschrift Gber die freie Teilung gemald § 39 PatG anwendbar, wenn es sich im

Prufungsverfahren gemaf § 12 ErstrG befindet.

An der friheren Senatsentscheidung 4 W (pat) 40/96 vom 23. Juni 1997 - Faser-
bandel (veroffentlicht in juris) wird nicht mehr festgehalten. In dieser Entscheidung,
die die Teilung eines DD-Wirtschaftspatents betrifft, das sich im Prifungsverfahren
gemal § 12 ErstrG befindet, ist ua ausgefihrt, es sei kein Raum fur die analoge
Anwendung von § 39 PatG, denn es liege ein erteiltes Patent vor, das gemal
§ 6 ErstrG der Veroffentlichung der Patenterteilung gemaf § 58 PatG gleichstehe.
Mit dem Erteilungsbeschluss des Patentamts der ehemaligen DDR sei der Inhalt
des Patents (Schutzbereich) festgelegt. Ein etwaiger, in der urspringlichen Offen-
barung der Anmeldung enthaltener Uberschuss, der nicht zum Inhalt des Patents
gemacht worden sei, konne daher wegen der Zasurwirkung des Erteilungsbe-
schlusses nicht mehr zum Gegenstand einer Teilanmeldung gemaf § 39 PatG ge-

macht werden.

Im Hinblick auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Teilung
(vgl BIPMZ 2000, 245 - Graustufenbild; BIPMZ 2003, 66 - Sammelhefter) und die
damit vollzogene Abkehr vom gegenstandlichen Teilungsbegriff, jedenfalls soweit
es die Anforderungen an die Teilungserklarung betrifft, bestehen keine durchgrei-
fenden Bedenken mehr gegen die Anwendbarkeit von § 39 PatG (flir eine An-

wendbarkeit auch Kuhnen, Die Teilung des Patents, Seite 28, 29). Nach dieser



Rechtsprechung ist die Teilung einer Anmeldung gemal § 39 PatG auch nach Er-
lass des Erteilungsbeschlusses maoglich, solange das Verfahren noch nicht rechts-
kraftig abgeschlossen ist (vgl BGH aaO - Graustufenbild). Eine Zasurwirkung des
Erteilungsbeschlusses, die der Teilung einer Anmeldung grundsatzlich entgegen-
stehen konnte, kann daher nicht angenommen werden. Bei einem DD-Patent wie
hier lag zwar gemaR § 6 ErstrG (Wirkung erteilter Patente) zunachst ein bestands-
kraftiger Erteilungsbeschluss vor, durch den Antrag gemal} § 12 ErstrG ist aber

Prifungsverfahren nachtraglich noch einmal eréffnet worden.

Hinzu kommt, dass das Prufungsverfahren gemaR § 12 ErstrG der Sache nach ei-
nem Prufungsverfahren gemal § 44 PatG entspricht, auf das § 12 ErstrG aus-
dricklich verweist (vgl im einzelnen Kihnen, aaO; vgl auch die Begrindung zu
§ 12 ErstrG in BIPMZ 1992, 228 re Sp: "Die nachtragliche Prifung soll sich nach
§ 44 PatG richten, wobei der einzige Unterschied darin besteht, dass nicht eine
Anmeldung, sondern ein bereits erteiltes Patent vorliegt. ... Prifungsmalistab sind
alle formellen und materiellen Voraussetzungen gemal § 44 Abs 1 PatG."). Die
entsprechende Anwendung des § 39 PatG im Prufungsverfahren gemaf
§ 12 ErstrG ist daher gerechtfertigt.

b. Die am 6. Oktober 1994 abgegebene Teilungserklarung ist formell und materiell

wirksam.

Die Teilung ist gemall § 39 Abs 1 Satz 2 PatG schriftlich erklart worden. Geman
der neueren Rechtsprechung setzt die wirksame Teilung eines Patents nicht vor-
aus, dass durch die Teilungserklarung ein gegenstandlich bestimmter Teil des Pa-
tents definiert wird, der von diesem abgetrennt wird (vgl BGH BIPMZ 2003, 66, 68
li Sp o - Sammelhefter). Wenn gleichwohl wie hier ein gegenstandlich bestimmter
Teil (durch Einreichung von Patentanspruchen) definiert worden ist, so ist dies fur
die Wirksamkeit der Teilungserklarung als solche nicht mehr zu prifen, denn die
Teilungserklarung ist schon wirksam ohne diese gegenstandliche Bestimmung. Es

ist somit unerheblich, dass hier die fur die Trennanmeldung eingereichten Patent-



anspruche zum Zeitpunkt der Teilungserklarung mit denen des erteilten Patents im
Stammverfahren Ubereinstimmten. Die unzulassige Doppelpatentierung muss und
kann nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklarung vermieden
werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die jeweils zu ge-
wahrenden oder aufrechtzuerhaltenden Anspriche. Da die abschlieRende Bestim-
mung des Inhalts der Patentanspriche nicht am Anfang, sondern am Ende des
Erteilungsverfahrens steht, kann und muss erst zu diesem Zeitpunkt und nicht
schon bei Abgabe der Teilungserklarung der Gegenstand des in dem jeweiligen
Verfahren erstrebten Patentschutzes feststehen (BGH aaO - Sammelhefter). Die
Prufungsstelle wird daher im Prufungsverfahren der Trennanmeldung darauf zu
achten haben, dass nicht ein Patent erteilt wird, dass mit dem des Stammverfah-

rens Ubereinstimmt.

c. Auch die weiteren in § 39 Abs 2 und 3 PatG vorgeschriebenen Erfordernisse

der Teilung sind erfullt worden.

aa. Die Anmeldungsunterlagen gemafl §§ 34 bis 36 PatG (Erteilungsantrag, An-
spruche, Beschreibung, Zeichnung, Zusammenfassung) sind hier innerhalb der
Dreimonatsfrist des § 39 Abs 3 PatG eingereicht worden.

bb. Es sind auch die erforderlichen Geblhren innerhalb der Dreimonatsfrist ge-

zahlt worden.

Gemal § 39 Abs 2 Satz 1 PatG sind fur die abgetrennte Anmeldung fur die Zeit
bis zur Teilung die gleichen Gebuhren zu entrichten, die fur die urspringliche An-
meldung zu entrichten waren. Die abgetrennte Anmeldung wird danach gebuhren-
rechtlich mit der Mal3gabe wie eine von Anfang an selbstandige Anmeldung be-
handelt, dass die Gebuhren fur die zurlckliegende Zeit mit Eingang der Teilungs-
erklarung fallig werden und sich in ihrer Hohe grundsatzlich nach den fir die ur-
sprungliche Anmeldung angefallenen Geblhren richten (vgl Benkard, PatG,

9. Aufl, § 39 Rdn 9). Hier waren zum Zeitpunkt der Teilung im Stammverfahren die



Anmeldegebuhr, die Prifungsantragsgebuihr sowie Jahresgeblihren bis ein-
schliel3lich der 8. Jahresgebuhr angefallen, so dass sich ein Betrag in Hohe von
1775,- DM ergibt. Denn es ist hier fur die Berechnung der Hohe der Gebulhren
durchgangig von den Geblhrensatzen des PatentgeblUhrengesetzes (in den ab

1. Januar 1987 geltenden Fassungen) auszugehen.

Entgegen des vom Patentamt der Anmelderin gegebenen Hinweises auf die Hohe
der nachzuentrichtenden GebuUhren kann namlich nicht, weil es sich beim Stamm-
verfahren um ein in der ehemaligen DDR angemeldetes Patent handelt, dessen
Anmeldegebuhr und erste Jahresgebuhren noch unter Geltung des Rechts der
ehemaligen DDR zu zahlen waren, bei der Nachzahlung insoweit das Gebuhren-
system der ehemaligen DDR zugrundegelegt werden - das im Ubrigen in der Ge-
buhrenstaffelung von der bundesdeutschen Regelung deutlich abwich -, auch
nicht in der Form, dass bei noch zu DDR-Zeiten angefallenen Gebuhren wegen
der Bestimmungen des Vertrages uber die Schaffung einer Wahrungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion vom Mai 1990 nur die Halfte angesetzt wird. Vielmehr
kann allein Bundesrecht zugrundegelegt werden. Gemal § 53 Abs 1 ErstrG sind
fur nach § 4 ErstrG erstreckte Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen nur
Gebuhren, die vor dem 1. Mai 1992 fallig geworden sind, nach den bisher anzu-
wendenden Rechtsvorschriften zu entrichten. Daraus ergibt sich eindeutig, dass
fur alle danach fallig werdenden Gebuhren die Vorschriften des Bundesrechts gel-
ten (vgl auch die Begrindung zu § 53 ErstrG in BIPMZ 1992, 250 li Sp: Nach In-
krafttreten dieses Gesetzes fallig werdende Gebuhren fur DDR-Altrechte und -Alt-
anmeldungen sind grundsatzlich nach Maligabe des Bundesrechts zu entrich-
ten; ...".), und so ein Fall liegt hier vor. Die Gebuhren fir die Trennanmeldung sind
namlich erst mit der Erklarung der Teilung, hier also im Oktober 1994 fallig gewor-
den (vgl auch Benkard, aaO), lediglich fur deren Hohe wird (fiktiv) auf die Fallig-

keitszeitpunkte im Stammverfahren abgestellt.



Unter Zugrundelegung des PatGebG hat die Anmelderin auf jeden Fall die genu-
genden Gebuhren fur die Trennanmeldung innerhalb der Dreimonatsfrist entrich-
tet.

Nachdem die im Oktober 1994 abgegebene Teilungserklarung in jeder Hinsicht

den Anforderungen entspricht, war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Schilke Pischel Richter Rauch hat Urlaub
und ist deshalb gehindert,
zu unterschreiben.

Schilke

Be
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