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Optische Inspektion von Rohrleistungen

1.

Dass ein Einsprechender nach Erléschen des Patents kein eigenes Rechtsschutzbediirfnis geltend
gemacht hat, fuhrt regelmégRig zur Erledigung des Einspruchsverfahrens.

Der Annahme einer Erledigung steht nicht entgegen, dass das Patent nicht widerrufen und damit
das Ziel des Einspruchsverfahren nicht erreicht oder der Erteilungsbeschluss nicht mit Wirkung
ex tunc beseitigt worden ware, ebenso wenig ein Fortbestand des Allgemeininteresses. Es ist
auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegentiber der Allgemeinheit eine Freistellungser-
klarung abgibt.

(im Anschluss an BGH GRUR 1997, 615 ff - Vornapf; BPatGE 51, 128 ff - Radauswucht-
maschine, in Abgrenzung zu BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 7 W (pat) 333/06 - Vor-
richtung zum HeiBluftnieten, Leitsatze vertffentlicht in Mitt 2011, 71).



21 W (pat) 308/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent DE 196 54 065




hat der 21. Senat (technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. April 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und
Dipl.-Phys. Dr. Mdller

beschlossen:

1. Das Einspruchsverfahren ist in der Hauptsache erledigt.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen das am 23. Dezember 1996 angemeldete Patent DE 196 54 065 mit der
Bezeichnung ,Gerét fur die optische Inspektion von Rohrleitungen®, dessen Ertei-
lung am 13. Oktober 2005 vertffentlicht worden ist, hat die Einsprechende am
7. Januar 2006 Einspruch erhoben, der auf den Widerrufsgrund der mangelnden

Patentfahigkeit gestitzt war.

Das Patent ist wegen Nichtzahlung der zum 31. Dezember 2009 falligen Jahres-
gebuhr am 1. Juli 2010 erloschen. Die Einsprechende ist auf Anordnung des Se-
natsrechtspflegers mit Schreiben vom 25. August 2010 aufgefordert worden, in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen mitzuteilen, ob sie ein Rechtsschutzbedurfnis

fur einen ruckwirkenden Widerruf des Patents geltend macht. Auf dieses ihr am



28. August 2010 zugegangene Schreiben hat die Einsprechende nicht geantwor-
tet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

A. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu
laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist,
ist das Bundespatentgericht fur die Entscheidung gemal § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
PatG in der bis einschlief3lich 30. Juni 2006 giltigen Fassung weiterhin zustandig
(vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationstibermittlungsverfahren Il; BPatG
GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

B. Der unter Bezugnahme auf eine offenkundige Vorbenutzung auf den Widerrufs-
grund der mangelnden Patentfahigkeit gestitzte Einspruch ist zulassig. Die Ein-
sprechende hat sich anhand der von ihr vorgelegten Unterlagen, die nach ihrer
Behauptung Prospektblatter eigener Produkte aus den Jahren 1990 bis 1995 be-
treffen, im Einzelnen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents aus-
einandergesetzt. Dass die Patentinhaberin die Vorveroffentlichung der Prospekte
bestritten hat, steht der Zulassigkeit des Einspruchs nicht entgegen, sondern be-
trifft dessen Begriindetheit (Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 59 Rn. 99 m. w. N.).

C. Das Streitpatent ist mittlerweile aufgrund der Nichtzahlung der Jahresgebihr
mit Wirkung fur die Zukunft erloschen (8 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG). Daher besteht kein
Interesse der Allgemeinheit mehr an einem Widerruf des Patents fir die Restlauf-
zeit. Nach Erloéschen des Patents ist flr eine Fortfihrung des Einspruchsverfah-
rens ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich (BGH in std. Rspr., vgl.
GRUR 2008, 279 f. — Kornfeinung, unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1997,
615 ff. — Vornapf; GRUR 1995, 342 f. — Tafelférmige Elemente; BPatGE 51, 128 ff.



— Radauswuchtmaschine; Schulte, PatG 8. Aufl. 2008, 8 59 Rn. 250; Benkard,
PatG 10. Aufl. 2006, 8 59 Rn. 46¢c; Busse, PatG 6. Aufl. 2003, § 59 Rn. 28, jeweils

m. w. N.).

1. Dass die Einsprechende kein eigenes Rechtsschutzbedirfnis geltend gemacht
hat, fihrt nicht zur nachtraglichen Unzuldssigkeit des Einspruchs (BPatGE 51,
128 ff. — Radauswuchtmaschine; BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010,
7W (pat) 333/06 — Vorrichtung zum Heil3luftnieten, Leitsatze vertffentlicht in
Mitt 2011, 71, vollstandige Entscheidung abrufbar unter juris Das Rechtsportal).

2. Das Einspruchsverfahren ist vielmehr in der Hauptsache erledigt (BGH GRUR
1999, 571 ff. — kunstliche Atmosphéare; GRUR 1997, 615 ff. — Vornapf; BPatGE
a. a. O. — Radauswuchtmaschine)

Die Entscheidung des 7. Senats (a. a. O.) erfordert es nach Auffassung des erken-
nenden Senats nicht, von der bisherigen Rechtsprechung abzuricken. Der Annah-
me einer Erledigung steht insbesondere nicht entgegen, dass das Patent nicht wi-
derrufen und damit das Ziel des Einspruchsverfahren nicht erreicht oder der Ertei-
lungsbeschluss nicht mit Wirkung ex tunc beseitigt worden wére, ebenso wenig
ein Fortbestand des Allgemeininteresses. Es ist auch nicht erforderlich, dass der
Patentinhaber gegeniber der Allgemeinheit eine Freistellungserklarung abgibt.

2.1. Der Bestand des Erteilungsbeschlusses hat fur die Frage der Erledigung des
Einspruchs keine Bedeutung. Das Einspruchsverfahren dient nicht der Uberprii-
fung des Erteilungsbeschlusses (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 147 Rn. 28
m. w. N.). Dieser ist vielmehr im Zeitpunkt der Veroffentlichung der Patentertei-
lung, ab dem Einspruch erhoben werden kann (8 59 Abs. 1 S. 1 PatG), bereits in
Bestandskraft erwachsen. Sie tritt ein, sobald der Erteilungsbeschluss nicht mehr
angefochten werden kann, also mit Ablauf der Beschwerdefrist des § 73 Abs. 2
S. 1 PatG oder mit Erklarung eines Rechtsmittelverzichts.

Gegenstand des Einspruchs ist allein das formell wirksam erteilte Patent. Dies er-
gibt sich bereits aus dem Wortlaut der 8§ 59 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1, 61 Abs. 1



S. 1 PatG (vgl. auch Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, 8§ 59, Rn. 191; Schulte, PatG,
8. Aufl. 2008, § 59 Rn. 171; BGH GRUR 1999, 571 ff. — kiinstliche Atmosphare,
TZ 1l 1 b)bb)). Der Einspruch hat demzufolge keine Auswirkungen auf die Wirk-
samkeit der Patenterteilung (vgl. BGH a. a. O. Vornapf) und richtet sich nicht ge-
gen den Erteilungsbeschluss der, wie sich aus § 61 Abs. 1 S. 1 PatG ergibt, weder
bei vollstandigem Widerruf oder teilweiser Aufrechterhaltung des Patents ganz
oder teilweise beseitigt wird.

8 61 Abs. 1 S. 1 PatG zeigt, dass das Einspruchsverfahren entgegen der Auffas-
sung des 7. Senats (a. a. O. B. 4.b) cc)aaa)) auch nicht in erster Linie auf die ruck-
wirkende Beseitigung der Patenterteilung (s. 0.) oder eines erteilten Patents ge-

richtet ist. Im Interesse der Allgemeinheit, vor zu Unrecht erteilten Patenten ge-
schitzt zu werden, gewahrt das Gesetz nach Veroéffentlichung der Patenterteilung
beliebigen Dritten nur die Gelegenheit, mittels des Einspruchs die Schutz(un)fahig-
keit der Erfindung klaren zu lassen (BGH a. a. O. — kinstliche Atmosphare).
Rechtsschutz wird insoweit gewéhrt, als das Patent als Verfahrensgegenstand auf
Vorliegen der in 8§ 21 Abs. 1 PatG genannten Widerrufsgriinde tberpruft wird. Der
Einsprechende macht weder einen eigenen subjektiven Anspruch auf Widerruf
des angegriffenen Patents geltend, noch einen solchen Anspruch der Offentlich-
keit.

2.2. Der Charakter des Einspruchs als Popularrechtsbehelf hat nicht zur Folge,
dass das Einspruchsverfahren nach Erléschen des Patents auch ohne ein Rechts-
schutzbedurfnis des Einsprechenden fortzusetzen ist. Es ist flr die Annahme einer
Erledigung auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegeniiber der Offent-
lichkeit erklart, er werde gegen niemanden Rechte aus dem erloschenen Patent

fur die Vergangenheit geltend machen.

2.2.1. Das Einspruchsverfahren stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar,
dass in Rechtsschutzverfahren gegeniiber Behérden nur eigene Rechte verfolgt
werden konnen und sich der Einzelne nicht zum Sachwalter von Belangen der All-

gemeinheit machen kann, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgesehen (BGH



a. a. O. — Vornapf). Die gesetzliche Regelung eines Popularrechtsbehelfs bedarf
wegen dessen Ausnahmecharakters der Rechtfertigung. Sie liegt im Falle des Ein-
spruchs in der von einem bestehenden Patent ausgehenden Ausschlusswirkung
(88 9 ff. PatG) gegenuber jedermann. Diese Ausschlusswirkung rechtfertigt auch
die weiteren Einschrankungen, denen der Einsprechende unterliegt: Er kann das
Verfahren mit Ricksicht auf die Interessen der Offentlichkeit nur in gewissem Um-
fang gestalten. Er kann den Prufungsumfang nicht bestimmen, also das Patent
nicht nur teilweise angreifen (vgl. BGH GRUR 2003, 695 — Automatisches Fahr-
zeuggetriebe) oder seinen Angriff auf bestimmte Widerrufsgrinde beschranken
(BGH GRUR 1995, 333 — Aluminium-Trihydroxid). Darliber hinaus kann er das
Verfahren nicht durch Ricknahme des Einspruchs beenden (8 61 Abs.1 S.2
PatG). Daraus ergibt sich, dass der Einsprechende mit dem Einspruch keine eige-
nen oder fremden subjektiven Rechte geltend macht. Er nimmt lediglich die Még-
lichkeit wahr, das Patent Uberprifen zu lassen, ohne jedoch als Vertreter oder als
Prozessstandschafter der Allgemeinheit zu wirken. Dieser Gesichtspunkt fuhrt im
Nichtigkeitsverfahren dazu, dass eine Klageriicknahme nicht der Zustimmung des
Beklagten bedarf (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1993, 895 — Hartschaumplatten), im
Einspruchsverfahren kann der Einsprechende nach Erléschen des Patents nicht
als Sachwalter von Belangen der Allgemeinheit auftreten, wobei auch Gesichts-
punkte der Prozesskonomie zu beachten sind (BGH a. a. O. — Vornapf).

2.2.2. Rechtfertigt aber nur die tatsachliche Ausschlusswirkung eines bestehenden
Patents gegeniber jedermann ausnahmsweise ein Popularverfahren, kann dies
zwangslaufig nicht hinsichtlich der Wirkungen des erloschenen Patents zwischen
Veroffentlichung der Erteilung und Erléschen gelten. Letzteres betrifft die Vergan-
genheit, mithin einen abgeschlossenen Zeitraum, in dem das Patent allenfalls Drit-
te betroffen haben kann. Auch der 7. Senat fuhrt in seiner Entscheidung a. a. O.
im Einzelnen aus, unter welchen konkreten Umstanden Dritte in der Vergangen-
heit durch das Patent beeintrachtigt worden sein konnten. Auch wenn diese Drit-
ten Teil der Allgemeinheit sind, unterliegt es daher keinem Zweifel, dass im rele-

vanten Zeitabschnitt bis zum Erléschen des Patents nur deren Individualinteres-



sen eine Rolle spielen kdnnen. Gerade dies kann aber ein (weiteres) Abweichen
vom Grundsatz, dass in Rechtsschutzverfahren gegentber Behdrden nur eigene
Rechte verfolgt werden konnen, nicht rechtfertigen. Eine 8 61 Abs. 1 S. 2 PatG
vergleichbare gesetzliche Vorschrift fir die Fortsetzung des Verfahrens nach Erlo-
schen eines Patents von Amts wegen gibt es nicht. Im Ubrigen finden im Ein-
spruchsverfahren auch bei einem bestehenden Patent Individualinteressen am
Verfahren nicht Beteiligter keine Berilicksichtigung, wie auch das Allgemeininteres-
se keine uber die oben unter TZ. 2.2.1. genannten hinausgehende Einflisse auf
Inhalt und Ergebnis eines Einspruchsverfahrens hat.

Die Allgemeinheit ist vielmehr vom rechtsgestaltenden oder -bestatigenden Ergeb-

nis des Einspruchsverfahrens nur reflexartig betroffen.

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, dass im Falle des Erléschens
nicht feststellbar ist, ob oder inwieweit Dritte von dem Patent betroffen waren oder
ob und inwieweit Dritte an zukunftigen (freien oder beschrankten) Benutzungen in-
teressiert sind, oder die Frage der Schutz(un)fahigkeit fur eine bereits erfolgte Be-
nutzung in der Vergangenheit geklart wissen wollen. Ein von Amts wegen zu er-
bringender Nachweis, dass nicht am Verfahren beteiligte Dritte vom erloschenen
Patent nicht beeintrachtigt worden sind, kann nach alledem nicht gefordert wer-
den, und damit auch nicht der Ausschluss einer solchen Beeintrachtigung durch

eine an die Allgemeinheit gerichtete Freistellungserklarung.

2.2.3. Ein weiterer Aspekt, ein (moglicherweise lang dauerndes) Einspruchsver-
fahren nicht ohne ein konkret erkennbares Rechtsschutzbedirfnis des am Verfah-
ren beteiligten Einsprechenden fortzufihren, ist der Grundsatz der Prozessdkono-
mie (vgl. insoweit auch BGH a. a. O. — Vornapf: ,.... — zumal in Zeiten knapper 6f-

fentlicher finanzieller Mittel — ...").

Die teleologische Interpretation des Verfahrensrechts verlangt die Bertcksichti-
gung von ZweckmalRigkeit, Sachdienlichkeit, Praktikabilitat, Effektivitat und Wirt-

schaftlichkeit des Verfahrens. Bei der Anwendung des Grundsatzes der Prozess-



okonomie auf das einzelne Verfahren sind die Auswirkungen auf das Verfahren
als Institution mit einzubeziehen. Fir das Einspruchsverfahren, in dem subjektive
Rechte nicht geltend gemacht werden, gilt insoweit, dass seine Fortsetzung ohne
konkrete Rechtsbeeintrachtigung zugunsten einer am Verfahren nicht beteiligten
Allgemeinheit nicht gerechtfertigt und — auch im Hinblick auf die Mdglichkeit eines
Nichtigkeitsverfahrens — nicht erforderlich ist. Hierbei ist neben den oben unter
TZ. 2.2.2. genannten Griinden zu beriicksichtigen, dass auch das allgemein aner-
kannte Interesse der Allgemeinheit, vor zu Unrecht erteilten Patenten geschutzt zu
werden, nicht dazu fuhrt, dass erteilte Patente ohne Antrag von Amts wegen Uber-
pruft werden kdnnen, selbst wenn sie erkennbar schutzunfahig sind, wie dies bei
bestimmten Eintragungshindernissen nach 8§ 50 Abs. 3 MarkenG mdoglich ist. Da-
mit korrespondiert die Annahme der Erledigung des Einspruchsverfahrens nach

Erldschen des Patents, wenn ein konkretes Rechtsschutzbedtirfnis nicht vorliegt.

3. Die Erledigung ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats aus
Grinden der Rechtssicherheit im Beschlusswege auszusprechen (BPatGE 51,
128 ff. — Radauswuchtmaschine; zur Gestaltungsfreiheit des BPatG im Verfah-
rensrecht vgl. BGH GRUR 1995, 577 ff. — Drahtelektrode unter Bezugnahme auf
die Amtliche Begriindung zum Sechsten Gesetz zur Anderung und Uberleitung
von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom
23. Méarz 1961, BIPMZ 1961, 140, 155).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf 8 100 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 PatG.
Die Frage, welche Wirkung das Erldschen des Patents im Einspruchsverfahren
hat, ist eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, die von den einzelnen
Senaten des Bundespatentgerichts derzeit unterschiedlich beantwortet wird, so
dass die Rechtsbeschwerde auch zur Fortbildung des Rechts und zur Sicherung



einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs er-

fordert.

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek Dr. Muller

Ko



