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BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache
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08.05



betreffend das européische Patent ...

(DE ..)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. Juni 2012
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter
Dr. Gerster und Richter Guth

beschlossen:

1. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

2. Der Streitwert fur das Verfahren vor dem Bundespatentge-
richt wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Grinde

1. Gegen das die Prioritdt der schwedischen Anmeldung SE 9803772 vom
5. November 1998 in Anspruch nehmende mit Wirkung fir Bundesrepublik
Deutschland erteilte europaische Patent ... (Streitpatent), das vom deut-
schen Patentamt unter der Nummer ... gefuhrt wird und eine "pharma-
zeutische Formulierung mit Omeprazol" betrifft, hat die Klagerin mit Schriftsatz
vom 6. August 2010 Nichtigkeitsklage erhoben. Mit Schriftsatz vom 29. Marz 2012
hat die Beklagte erklart, dass sie mit Schreiben an das Deutsche Patent- und
Markenamt vom gleichen Tag auf den deutschen Teil des Streitpatents verzichtet
habe und gegentiber der Klagerin keine Rechte fiir die Vergangenheit geltend ma-

chen werde. Daraufhin hat die Klagerin mit Schriftsatz vom 19. April 2012 den



Rechtsstreit fur erledigt erklart und beantragt, der Beklagten die Kosten des Ver-

fahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklarung mit Schriftsatz vom 3. Mai 2012
angeschlossen und tragt vor, der von ihr erklarte Verzicht kénne nicht als Beleg fir
die fehlenden Rechtsbestand verstanden werden, vielmehr sei der Verzicht aus

anderen Griunden erfolgt.

Die Klagerin halt einen Streitwert von 500.000 Euro fir angemessen, die Beklagte

hat sich zum Streitwert nicht geduf3ert.

Nach der Ubereinstimmend erklarten Erledigung der Hauptsache ist gemald 88 84
Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berucksichtigung des bisherigen
Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen Uber die Kosten des Rechtsstreits

Zu entscheiden.

Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie
auf die Geltendmachung von Ansprichen fir die Vergangenheit hat regelméaRig
der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, da eine solche
Vorgehensweise im Regelfall darauf schlieBen lasst, dass die Nichtigkeitsklage
Erfolg gehabt hatte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen in die Rolle
der Unterlegenen begibt (st. Rspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 - Lampenge-
hause; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 6. Aufl.,, § 83 Rdn. 17 m. w. N.). Der
Anlass fir den Verzicht ist insoweit unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O.

- Lampengehause).

Im vorliegenden Fall sind auch keine Umsténde ersichtlich, die eine entgegenste-
hende Annahme rechtfertigen kdnnten (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 623, 624



- Stretchfolienumhiillung, sowie BGH, a.a. O, - Lampengehause), da sich das
Streitpatent unter Bertcksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands voraus-

sichtlich als nicht patentfahig erwiesen hétte.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Omeprazol-Formulierung und
eine spezielle HPMC-Qualitat zur Verwendung in der Formulierung bereitzustellen,
bei der die Lagerzeit fur die Dosisform gegenuber herkdbmmlichen Omeprazol-
Formulierungen verlangert und garantiert werden kann (HLNK 1a Abs. [0012]).

Gegen die Neuheit der Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1, 9
und 11 gegenuber Stand der Technik gemé&f Druckschriften HLNK 4/4a spricht
zum einen, dass der Tribungspunkt, den die als Trennschicht verwendete HPC,
gemalRl Patentanspruch 1 mindestens aufzuweisen hat, am fertigen Erzeugnis
nicht mehr feststellbar erscheint und darum fir eine Abgrenzung zum Stand der
Technik nicht geeignet ist (BGH GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS).

Zum anderen durften sich auch aus dem im Streitpatent angegebenen Herstel-
lungsweg des Erzeugnisses gemald Patentanspruch 1 keine durch diesen be-
dingte messbare Merkmale ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemal? qua-
lifizieren und vom bekannten Stand der Technik unterscheiden.

Die Zusammensetzung gemaf Anspruch 1 durfte auRerdem gegentiber HLNK 5,
deren Offenbarungsgehalt weitgehend der HLNK 4/4a entspricht, ebenfalls nicht

neu sein.

Damit erscheint die Neuheit der Zusammensetzung gemald Patentanspruch 1

nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht gegeben.

Gegen die Neuheit der Gegenstdnde der unabhangigen Patentanspriiche 9
und 11 gegenidber dem aus den Druckschriften HLNK 4/4a und 5 bekannten

Stand der Technik spricht, dass die uUblicher Weise zum Prioritatszeitpunkt



kommerziell erhaltichen HPMC unter die Auswahlregel der Patentanspriiche 9
und 11 fallen und damit - wenn auch unerkannt- beim Stand der Technik
zumindest zum Teil das Auswahlkriterium des Mindesttribungspunktes, den die
HPC aufweisen soll, bereits eingehalten worden erscheint (vgl. hierzu BGH,
GRUR 1986, 163, 164 - Borhaltige Stahle).

Nachdem die Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1, 9 und 11 somit nach
dem bisherigen Sach- und Streitstand vom Stand der Technik neuheitsschadlich
vorweggenommen erscheinen und auch die Ubrigen auf die nebengeordneten An-
spruche rickbezogenen Unteranspriiche keinen eigenstéandigen erfinderischen
Gehalt aufweisen, ware das Streitpatent voraussichtlich mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fiir nichtig zu erkla-
ren gewesen. Es ist daher gerechtfertigt, der Beklagten die Kosten des Rechts-

streits aufzuerlegen.

2. Der Streitwert fur das Patentnichtigkeitsverfahren war auf 500.000 Euro
festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Mafgeblich fur die Berechnung des Streitwertes ist nicht das subjektive Interesse
des Klagers, sondern der objektive Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung. Mal3geblich hierfir ist der gemeine Wert des angegriffenen Patents bei
Erhebung der Klage zuziglich der bis zu diesem Zeitpunkt eventuell entstandenen
Schadensersatzanspriiche. Mangels anderweitiger konkreter Anhaltspunkte und
angesichts der Tatsache, dass kein Verletzungsverfahren zwischen den Parteien
anhangig war, ist der Streitwert fur das vorliegende Verfahren nach § 3 ZPO zu
schatzen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungs-
system Ill). Der Senat schatzt den objektiven Wert des Streitpatents zum Zeitpunkt

der Klageerhebung und das wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der



Vernichtung des Streitpatents mangels anderweitiger Anhaltspunkte auf die von

der Klagerin unwidersprochen benannte Summe von 500.000 Euro.

Schramm Guth Dr. Gerster
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