IM NAMEN DES VOLKES

ZWISCHEN-
URTEIL

4 Ni 67/09 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das europaische Patent 1 206 680
(DE 500 13 238)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2010
durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Friehe, die Richter

Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Phys. Dr. Miiller und Dipl.-Ing. Veit

fur Recht erkannt:

Der Parteiwechsel auf Klagerseite ist zulassig.
Neue Klagerin ist die H... Co., Ltd. (Vereinigtes Konig-

reich).
Tatbestand

Die Beklagten sind Inhaber des mit der Klage angegriffenen europaischen Patents
1206 680 mit der Bezeichnung ,Optisches Gerat. Mit Schriftsatz vom
1. Marz 2010 verlangten sie von der urspriinglichen Klagerin, der H1...,

T..., die Leistung von Prozesskostensicherheit gem. § 81 Abs. 6 PatG.

Daraufhin beantragte die H1... mit Schriftsatz vom 31. Mai 2010, dass
an ihrer Stelle ihre britische Tochterfirma als Klagerin gefuhrt werden solle. Diese

wird wie folgt angegeben:



H... Co., Ltd.

O D
5

United Kingdom

Gleichzeitig erklarte die genannte Tochterfirma ihre Zustimmung zur Ubernahme
des Verfahrens.

Die Beklagten lehnen den Parteiwechsel ab. Fir ihn bestehe kein Anlass, insbe-
sondere weil die Klagerin dadurch lediglich die Erbringung von Sicherheitsleistung

zu vermeiden suche.

Entscheidungsgriinde

1. Gemal § 84 Abs. 1 Satz 2 PatG ist Uber die Zulassigkeit der Nichtigkeitsklage
durch Zwischenurteil vorab zu entscheiden, sofern die damit verbundenen Fragen
im weiteren Verfahren bis zum Endurteil nicht offen bleiben kénnen. Dies betrifft
im vorliegenden Fall die Frage, wer auf Klagerseite Partei des Nichtigkeitsverfah-
rens ist. Von ihrer Beantwortung hangt namlich ab, ob die Beklagten gem. § 81
Abs. 6 Satz 1 PatG die Leistung von Prozesskostensicherheit verlangen kénnen.
Dies ware ohne Parteiwechsel der Fall, weil die urspringliche Klagerin mit Sitz in
Taiwan nicht von der Sicherheitsleistung befreit ist (Schulte/Kihnen, PatG,
8. Aufl., 8 81 Rn. 197), anders als ihre Tochtergesellschaft mit Sitz im Vereinigten
Kdnigreich, d. h. einem EU-Mitgliedsstaat.

2. Der gewillkurte Parteiwechsel auf der Klagerseite ist gem. 8 99 Abs. 1 PatG
I.V.m. 8263 ZPO zulassig. Erforderlich hierfir sind Parteiwechselerklarungen
des alten und des neuen Klagers, die in dem genannten Schriftsatz vom
31. Mai 2010 enthalten sind.



Die in Ermangelung der Zustimmung seitens der Beklagten notwendige Sachdien-
lichkeit des Parteiwechsels ist hier anzunehmen. MaRRgeblich hierfir ist, dass sich
durch den Wechsel der Prozessstoff nicht &ndert, die Erledigung des Rechtsstreits
nicht verzogert und ein weiterer Rechtsstreit vermieden wird (vgl. BGH
GRUR 1996, 865 - Parteiwechsel; Schulte/Kihnen, a. a. O., § 81 Rn. 12).

Dass durch den Parteiwechsel die Pflicht zur Leistung einer Prozesskostensicher-
heit entfallt, stellt dessen Sachdienlichkeit schon deshalb nicht in Frage, weil auch
bei Ricknahme der vorliegenden Klage und Erhebung einer neuen Klage durch

die Tochtergesellschaft keine Sicherheitsleistung zu erbringen wére.

3. Der Senat konnte ohne mundliche Verhandlung entscheiden, nachdem alle

Beteiligten auf deren Durchfihrung verzichtet haben (Schulte/Kihnen, a. a. O.,

§ 83 Rn. 9).

Rauch Friehe Dr. Morawek Dr. Miller Veit
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