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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 37 463

BPatG 154
08.05



hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Januar 2011durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Univ. Hoppler und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Schwarz und
Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

Grinde

Die Patentinhaberin ist Inhaberin des am 7. August 1999 angemeldeten Patents
199 37 463 mit der Bezeichnung

Verfahren zum Betrieb einer Multifunktionsbedieneinrichtung bei
Kraftfahrzeugen, sowie Multifunktionsbedieneinrichtung selbst



dessen Erteilung am 2. Dezember 2004 verdéffentlicht worden ist. Nach Nichtzah-
lung der 11. Jahresgebuhr ist das Patent erloschen, was am 2. Marz 2010 in das

Patentregister eingetragen worden ist.

Gegen das Patent haben die Einsprechenden mit Schreiben vom 1. Marz 2005
(per Fax am selben Tag eingegangen) und 2. Marz 2005 (per Fax am selben Tag
eingegangen) mit der Behauptung Einspruch erhoben, das Patent sei nach § 21
Abs. 1 Nr. 1 PatG mangels Patentfahigkeit zu widerrufen, weil es ihm - worauf sich
nur die Einsprechende zu 1) berufen hat - nicht neu sei und zudem - wie beide

Einsprechende geltend machen - nicht auf einer erfinderische Téatigkeit beruhe.

DarlUber hinaus hat die Einsprechende zu 2) auch den Widerrufsgrund des § 21
Abs. 1 Nr. 2 PatG wegen unzureichender Offenbarung geltend gemacht. Beide
Einsprechenden haben zu den von ihnen behaupteten Widerrufsgriinden weitere

Ausfuhrungen gemacht.

Die Patentinhaberin ist dartiber hinaus auch Inhaberin des am 6. Juli 2000 unter
Inanspruchnahme der Prioritdt des Streitpatents angemeldeten européischen Pa-
tents EP 1 075 979, dessen Erteilung am 5. Oktober 2005 verdffentlicht worden
ist. Den gegen dieses Patent eingelegten Einspruch der Einsprechenden zu 1) hat
das Europaische Patentamt mit seit 18. Dezember 2008 rechtskraftigem Be-
schluss vom 17. September 2008 zurlickgewiesen und das europaische Patent im

erteilten Umfang aufrecht erhalten.

Nach dem Erléschen des Streitpatents hat die Einsprechende zu 1) zundchst mit
Schreiben vom 18. Oktober 2010 um Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ge-

beten.

An der mundlichen Verhandlung vom 28. Januar 2011 hat die ordnungsgemali
geladene Einsprechende zu 2), die schriftlich den Widerruf des Patents beantragt

hat, nicht teilgenommen. In der mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin



erklart, alle Dritte, seien sie ihr bekannt oder nicht, von allen mdglichen Anspru-
chen aus dem deutschen Streitpatent, gleich ob bekannt oder geltend gemacht,

freizustellen.

Die Patentinhaberin und die Einsprechende zu 1) beantragen aus diesem Grund,

das Einspruchsverfahren fur erledigt zu erklaren.

A. Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der Uber-
gangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes der "perpe-
tuatio fori" gemald 8§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. 8 99 Abs. 1 PatG zu-
standig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung; GRUR 2007, 862 f. -

Informationstibermittlungsverfahren II).

B. Nachdem das Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen ist und die fru-
here Patentinhaberin alle von dem Patent Betroffenen von Anspriichen aus der
Vergangenheit ausdriicklich freigestellt hat, so dass solche mdglichen Anspriche
aus dem angemeldeten und erteilten Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen

sind, ist das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt.

1. Nach allgemeiner Meinung ist ein Gerichtsverfahren erledigt, wenn ein nach
Verfahrenseinleitung eingetretenes auf3erprozessuales Ereignis vorliegt, das sich
auf die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Zulassigkeit oder Begrindetheit
des Rechtsschutzbegehrens (also der Klage oder des verfahrenseinleitenden An-
trags) in der Weise auswirkt, dass sie das urspringlich zuldssige und begriindete
Rechtsschutzziel nachtraglich rechtlich oder tatsachlich gegenstandslos macht,



weil dieses entweder bereits aul3erhalb des Prozesses erreicht wurde oder nicht
mehr mit Aussicht auf Erfolg weiterverfolgt werden kann (vgl. BGHZ 155, 392
[398]; BGH NJW 2007, 3721 [3722]; BVerwG NVwZ 1989, 48; NVwZ 1993, 979;
BVerwGE 46, 81 [83]; 73, 312 [314]; s. a. Zbller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 91a
Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Ziekow/Neumann, VwGO, 3. Aufl., 8 161 Rn. 130 ff.).

2. Eine solche Erledigung ist vorliegend allerdings nicht schon infolge des Er-
l6schens des Streitpatents nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG eingetreten, weil mit dem
sich nur fur die Zukunft auswirkenden Erldschen nach 8§ 20 PatG das auf die ruck-
wirkende (vgl. 8 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) Beseitigung der Patenterteilung gerichtete
Ziel des Einspruchs nicht vollstandig verwirklicht wird (vgl. BPatG 7. Senat, Be-
schluss vom 20. Oktober 2010, Az. 7 W (pat) 333/06 - Vorrichtung zum Heif3luft-
nieten, veroffentlicht unter http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtspre-
chung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=0ce4213559e634a37e5ba6fob5-
6b24a9&nr=17598&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf). Aus demselben Grund fihrt
auch der Umstand, dass mit rechtkraftigem Abschluss des das européische Patent
EP 1 075 979 betreffenden Einspruchsverfahrens das Streitpatent bereits vor
seinem Erléschen nach § 20 PatG aufgrund des Doppelschutzverbots in Art 11 § 8
Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG keine Wirkung mehr hatte, soweit es denselben Umfang wie
das europdaische Patent aufweist, nicht zu einer Erledigung der Hauptsache; denn
die Wirkungslosigkeit des Streitpatents ist danach erst mit dem Abschluss des
europaischen Einspruchsverfahrens (vorliegend also erst am 18. Dezember 2008)
eingetreten, so dass auch durch sie - ungeachtet der weiteren Frage ihres Um-
fangs - das Einspruchsziel einer auf den Anmeldetag rickwirkenden Beseitigung

der Patenterteilung nicht erreicht werden kann.

3. Das Einspruchsverfahren ist aber dadurch in der Hauptsache erledigt, dass
die Patentinhaberin Gber das Erléschen des Streitpatents nach 8§ 20 PatG hinaus
in der mundlichen Verhandlung alle von dem Streitpatent zwischen seiner Anmel-
dung und seinem Erldschen von ihm moglicherweise Betroffenen wirksam freige-

stellt hat. Dabei kann die streitige Frage dahinstehen, ob nach Erldschen eines


http://juris.bunde

Streitpatents ohne Geltendmachung eines eigenen Rechtsschutzbedrfnisses des
Einsprechenden entweder der Einspruch unzulassig wird (vgl. BPatG [20. Senat]
GRUR 2009, 612 - Ausldsevorrichtung) oder zur in einem férmlichen Beschluss
festzustellenden Erledigung der Hauptsache fuhrt (so BPatG [21. Senat] GRUR
2010, 363 - Radauswuchtmaschine), oder ob das Erldschen des Streitpatents
unabhangig von einem Rechtsschutzbedirfnis des Einsprechenden keine Auswir-
kungen hat, solange nicht das Allgemeininteresse an der rickwirkenden Beseiti-
gung der Wirkungen der Patenterteilung auch fur die Vergangenheit konkret fest-
gestellt wurde (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heil3luftnieten).
Denn nach allen Auffassungen ist das Einspruchsverfahren jedenfalls dann be-
endet, wenn - wie vorliegend - Uber das bloRe Erldschen des Streitpatents hinaus
der Patentinhaber Dritte (wozu auch die am Einspruchsverfahren noch beteiligten
Einsprechenden gehéren) von allen mdglichen Anspriichen aus dem Patent auch
fur die Zeit vor dem Erléschen des Streitpatents freigestellt hat, da infolge dessen
sowohl das Allgemeininteresse als auch jegliches eigene Rechtsschutzbedurfnis
der Einsprechenden entfallen ist. Da hierdurch dieselben (wirtschaftlichen) Folgen
wie beim Widerruf des Streitpatents eintreten, so dass das auf Beseitigung der
Folgen der Patenterteilung gerichtete Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und
Weise als durch eine gerichtliche Entscheidung tber den Einspruch erreicht wird,
ist die Hauptsache erledigt. Dies war daher auf den Ubereinstimmenden Antrag
der an der mundlichen Verhandlung teilnehmenden Beteiligten in einem formli-

chen Beschluss festzustellen.



C. Griunde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach § 80 Abs. 1

Satz 1 PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

Hoppler Dr. Hartung Schwarz Maile
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