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BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 152
08.05



betreffend das deutsche Patent 196 10 840

hat der 5.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
26. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens

sowie den Richter Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Grinde

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 19. Marz 1996 angemeldeten
deutschen Patents 196 10 840, dessen Erteilung am 13. April 2000 verd6ffentlicht
worden ist. Es tragt die Bezeichnung "Verfahren zum Laden von elektronischen
Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerat eines Mobil-Kommunikations-

netzes".

Mit ithrer am 7. Juni 2010 bei Gericht eingegangenen Nichtigkeitsklage begehrte
die Klagerin die Nichtigerklarung des Streitpatents in vollem Umfang nach § 21
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG. Die Klage wurde der Beklagten mit gerichtlicher Verfi-
gung vom 19. Juli 2010 tbermittelt. Mit Schriftsatz vom 20. August 2010, bei Ge-
richt eingegangen am selben Tage, erklarte die Beklagte, dass sie der Klage nicht
widerspreche. Mit Schreiben vom gleichen Tage habe sie gegenuber dem Deut-
schen Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet. Gegenuber der Kla-



gerin erklarte sie, auf alle Anspriiche aus dem Streitpatent auch mit Wirkung fur

die Vergangenheit zu verzichten.

Darauf hat die Klagerin den Rechtstreit in der Hauptsache fir erledigt erklart. Die
Beklagte hat sich dieser Erklarung angeschlossen. Die Parteien beantragen nun-

mehr, jeweils dem Gegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Klagerin tragt hierzu vor, die Verzichtserklarung der Beklagten vom
20. August 2010 erfulle nicht die Voraussetzung eines sofortigen Anerkenntnisses.
Soweit diese behaupte, die gerichtliche Verfigung vom 19. Juli 2010 erst am
22. Juli 2010 erhalten zu haben, werde dies bestritten. Zudem habe die Beklagte
Veranlassung zur Erhebung der Klage i. S. v. 8§ 93 ZPO gegeben, indem sie die
Klagerin nicht Uber die erfolgte Nichtigerklarung des Streitpatents durch ein Urteil
des Bundespatentgerichts informiert habe, wozu sie jedoch nach Treu und Glau-
ben und unter Berucksichtigung der Interessen der Klagerin verpflichtet gewesen
ware. Das Verhalten der Beklagten kdnne aus Sicht einer vernunftigen Partei nur
dahingehend ausgelegt werden, dass sie von vornherein beabsichtigt habe, das
Streitpatent in jedem Falle zu verteidigen, so dass es fur die Klagerin nicht zumut-
bar gewesen sei, vor der Klageerhebung eine Verzichtsaufforderung auszuspre-
chen.

Die Beklagte tragt vor, sie sei Uber die Klage mit gerichtlicher Verfigung vom
19. Juli 2010 informiert worden, die sie am 22. Juli 2010 erhalten habe. Selbst
wenn man jedoch mit der Klagerin auf den 20. Juli 2010 als dem frihestmdglichen
Zeitpunkt einer Zustellung abstellen wolle, sei ihr "sofortiges Anerkenntnis" vom
20. August 2010 in jedem Fall noch innerhalb der Widerspruchsfrist von einem
Monat erfolgt. Die Beklagte ist zudem der Ansicht, sie habe keinerlei Veranlas-
sung zur Erhebung der Klage gegeben. Zu keinem Zeitpunkt habe sie Anspriiche
aus dem Streitpatent geltend gemacht, sondern lediglich mit Schreiben vom
24. November 2009 eine Berechtigungsanfrage an die Klagerin gestellt. Hierbei

sei von ihr auch auf eine bereits erfolgte Lizenzvergabe an Dritte hingewiesen



worden. Die Klagerin habe auf die Anfrage mit Schreiben vom 22. Februar 2010
reagiert und unter Hinweis auf ein paralleles Nichtigkeitsverfahren (Az. 4 Ni 57/06)
geltend gemacht, dass ihrer Meinung nach eine erneute Nichtigkeitsklage zwar
das Patent vollstdndig oder zumindest teilweise vernichten werde, sie aber trotz-
dem das Lizenzangebot prifen und sich anschlieend wieder melden wolle. Die
Erhebung einer Nichtigkeitsklage sei nicht angedroht worden, weshalb die Beklag-
te davon hatte ausgehen durfen, dass die Klagerin nochmals auf die Angelegen-
heit zurickkommen werde, um in Verhandlungen einzutreten oder jedenfalls mit-
zuteilen, dass Verhandlungen nicht in Frage kdmen. Stattdessen sei sie ohne wei-

tere Vorankindigung mit der Klage Uberfallen worden.

Nachdem die Parteien den Rechtstreit Gbereinstimmend fur erledigt erklart haben
(8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO), hat das Gericht unter Beriicksichtigung des
bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen lber die Kosten des
Verfahrens zu entscheiden (88 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 8§ 91a Abs. 1
Satz 1 ZPO). Bei dieser Entscheidung ist der auch im Nichtigkeitsverfahren anzu-
wendende Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu bertcksichtigen, wonach die Beklag-
te dann keine Kosten zu tragen hat, wenn sie keine Veranlassung zur Klageerhe-
bung gegeben und den Klageanspruch sofort anerkannt hat. Dies ist hier der Fall,
denn das sofortige Anerkenntnis nach Zustellung der Nichtigkeitsklage stellt far
den Senat ein deutliches Anzeichen dafur dar, dass die Beklagte bei einer Ver-
zichtsaufforderung durch die Kl&agerin sowie Nennung des entgegenstehenden
Standes der Technik auch ohne Erhebung der Nichtigkeitsklage auf das Streitpa-
tent verzichtet hatte.

Der Auffassung der Klagerin, eine derartige Verzichtsaufforderung sei ihr im Hin-
blick auf das vorprozessuale Verhalten der Beklagten nicht zumutbar gewesen
bzw. sie habe eine derartige Verzichtsaufforderung als fruchtlos ansehen mussen,

vermag der Senat nicht beizupflichten. Bei Auswertung der von den Parteien vor-



gelegten vorgerichtlichten Korrespondenz ergibt sich, dass die Beklagte die Klage-
rin vor Erhebung der Nichtigkeitsklage weder aus dem Streitpatent verwarnt oder
gar eine Verletzungsklage erhoben hat. Sie hat lediglich eine Berechtigungsanfra-
ge an die Klagerin gestellt. Von Seiten der Klagerin ist eine Aufforderung zum Ver-
zicht auf das Streitpatent an die Beklagte unstreitig nicht erfolgt. Ob bzw. wann die
Beklagte die Klagerin Uber das bereits in der Vergangenheit gegen das Streitpa-
tent durchgefuhrte, durch Klageriicknahme beendete Nichtigkeitsverfahren infor-
miert hat, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da selbst ein "Verschweigen" der
Nichtigkeitsklage — wie dies die Klagerin geltend gemacht hat — die Klagerin nicht
berechtigt hatte, ohne vorherige Verzichtsaufforderung die Nichtigkeitsklage zu er-
heben. Selbst eine Verwarnung aus dem Patent oder die Erhebung einer Verlet-
zungsklage rechtfertigen nicht die sofortige Erhebung einer Nichtigkeitsklage, viel-
mehr ist es auch in diesen Féllen grundsatzlich erforderlich, dass ein Klager den
Beklagten zuvor unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeits-
griunde und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das
Schutzrecht aufgefordert hat. Erst dann kann nach standiger Rechtsprechung von
einer Veranlassung zur Klage ausgegangen werden (vgl. BPatGE 22, 33/35;
BPatGE 25, 138; BPatG GRUR-RR 2009, 325; sowie Benkard/Rogge, Patentge-
setz, 10. Aufl. 8 81 Rdn. 38). Eine Ausnahme von dem grundsatzlichen Erfordernis
der Verzichtsaufforderung kommt nur unter besonderen Umstanden in Betracht,
die hier aber entgegen der Ansicht der Klagerin nicht vorliegen, da selbst ein Ver-
schweigen der friheren Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent hierfir keines-
falls ausreichend ware. Die Vermutung der Klagerin, die Beklagte hatte auf eine
Verzichtsaufforderung schon deshalb nicht reagiert, welil ihr Verhalten insgesamt
als bedingungsloses Festhalten am Streitpatent zu werten gewesen sei, erscheint
nach den Gesamtumstanden eher spekulativ. Die Tatsache, dass die Beklagte
nach Klageerhebung die Verzichtserklarung tatsachlich vorbehaltlos abgegeben
und die Klagerin umfassend klaglos gestellt hat, widerlegt gerade diese Vermu-

tung.



Die Beklagte hat den Klageanspruch auch entsprechend § 93 ZPO sofort aner-
kannt, indem sie innerhalb der Widerspruchsfrist gegeniber dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt den Verzicht auf das Streitpatent erklart sowie dartber hin-
aus auf samtliche etwaige Anspriche gegenuber der Klagerin fur die Vergangen-
heit verzichtet hat. Dies genigt, um die erforderliche Sicherungswirkung fur die
Klagerin herbeizufiihren. Soweit die Klagerin geltend macht, die fraglichen Erkla-
rungen seien nicht fristgerecht abgegeben worden, folgt der Senat dieser Wertung
nicht. Zwar ist ein Zustellungsnachweis nicht zur Akte gelangt, die Beklagte hat
aber schlussig dargelegt, dass ihr die gerichtliche Verfigung vom 19. Juli 2010 am
22. Juli 2010 zugegangen ist. Belastbare Anhaltspunkte, die diese Darlegung ent-
kraften konnten, hat die Klagerin nicht vorgebracht. Die fraglichen Erklarungen der

Beklagten wurden somit innerhalb der maf3geblichen Frist abgegeben.

Gutermuth Martens Musiol
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