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betreffend das européische Patent ...

(DE...)

hat der 2.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den
Vorsitzenden Richter Guth sowie den Richter Dipl.-Phys. Brandt und die Richterin
Dr. Hoppe

am 8. November 2016

beschlossen:

1. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
2. Der Streitwert wird auf 625.000 € festgesetzt.

Grinde

Die Nichtigkeitsklagerin hat am 2. Dezember 2015 eine gegen das Streitpatent ge-
richtete Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht. Zuvor hatte die
Nichtigkeitsbeklagte gegentber der Nichtigkeitsklagerin auf der Grundlage des
Streitpatents den Erlass einer einstweiligen Verfiigung beim Landgericht bean-
tragt, diesen Antrag aber mit Schriftsatz vom 27. November 2016, der Nichtig-
keitsklagerin zugestellt am 8. Dezember 2016, zurickgenommen. Im Zuge der an-
schlieRenden Vergleichsgesprache hat die Nichtigkeitsbeklagte zu erkennen ge-
geben, dass sie die von der Nichtigkeitsklagerin gegen die Verletzungsanspriiche

vorgebrachten Argumente nicht flr Gberzeugend halt.



In dem Nichtigkeitsverfahren hat die Nichtigkeitsbeklagte noch vor Ablauf der Wi-
derspruchsfrist fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auf das
Streitpatent verzichtet. Mehrere Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist hat sie
zudem auch fur die Vergangenheit auf samtliche Anspriche gegen die Nichtig-
keitsklagerin aus dem Streitpatent verzichtet. Die Nichtigkeitsklagerin hat darauf-
hin die Nichtigkeitsklage fur erledigt erklart. Der Nichtigkeitsbeklagten ist die Erle-
digungserklarung der Nichtigkeitsklagerin am 22. August 2016 zugestellt worden.
Zugleich ist sie vom Senat darauf hingewiesen worden, dass nach § 91a ZPO ent-
schieden wird, wenn sie der Erledigung nicht innerhalb von zwei Wochen wider-
spricht. Die Nichtigkeitsbeklagte hat der Erledigungserklarung nicht widerspro-

chen.

Die Kosten des Rechtstreits hat die Nichtigkeitsbeklagte zu tragen, nachdem der
Rechtsstreit gem. § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO durch uberein-

stimmende Erledigungserklarung erledigt ist.

a) Die Erledigungserklarung der Nichtigkeitsbeklagten wird gemafd 8 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit 8 91a Abs. 1 S. 2 ZPO fingiert, weil sie der Erledigungser-
klarung der Nichtigkeitsklagerin trotz gerichtlichen Hinweises nicht innerhalb der
Zweiwochenfrist widersprochen hat. Da beide Parteien damit Gbereinstimmend die
Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache erklart haben und das Gericht an
diese Erklarung gebunden ist, ist gem. 8§ 99 Abs. 1 PatGi.V.m. 891 aAbs.1S. 2
ZPO nur noch uber die Kosten des Verfahrens unter Berlcksichtigung des bishe-

rigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden.

b) Verzichtet die Nichtigkeitsbeklagte nach Rechtshangigkeit auf das Streitpa-
tent, spricht dies in der Regel dafir, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt héatte,



weshalb der Nichtigkeitsbeklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden
konnen (Schulte, PatG, 9. Aufl.,, 8§81 Rd. 173f.; vgl. BGH GRUR 1961, 278,
279 - Lampengehause; BPatGE 31, 191, 192; 3, 53; 3, 172; 18, 50). Der Grund-
gedanke der auf eine Vereinfachung des Verfahrens abzielenden Vorschrift des
§ 91a ZPO ware bei einer derartigen Sachlage namlich nicht mit einer umfassen-
den Prifung der Rechtslage vereinbar (BGH GRUR 1961, 278, 279 — Lampen-
gehause). Es soll vielmehr vermieden werden, uniubersichtliche Probleme einzig
im Rahmen der Kostenentscheidung zu klaren (BGH GRUR 1961, 278,
279 - Lampengehéause).

c) Eine abweichende Kostentragung aus Billigkeitsgrinden in entsprechender
Anwendung von 8 93 ZPO (vgl. nédher zur Analogie: BPatGE 17, 86, 88 f.) kommt
vorliegend nicht in Betracht, weil die Nichtigkeitsbeklagte Veranlassung zur Klage-
erhebung gegeben hat und nicht ,sofort* auf die Anspriche aus dem Streitpatent

fur die Vergangenheit verzichtet hat.

Die Nichtigkeitsbeklagte hat trotz der Ricknahme des Antrags auf einstweilige
Verfigung Veranlassung zur Klage gegeben, weil sie nicht endgultig auf Verlet-
zungsanspriuche verzichtet hat. Dass die Nichtigkeitsklagerin trotz der Antrags-
ricknahme auch weiterhin damit rechnen musste, dass die Nichtigkeitsbeklagte
Verletzungsanspriche aus dem Streitpatent gegen sie erhebt, wird belegt durch
die der Antragsricknahme nachfolgenden Vergleichsverhandlungen, in deren
Rahmen die Nichtigkeitsbeklagte mitgeteilt hat, dass sie die von der Nichtigkeits-
klagerin gegen die Verletzungsanspriche vorgebrachten Argumente nicht fir

Uberzeugend halt.

Die in § 93 ZPO zugunsten der Beklagten vorgesehene Kostenregelung greift zu-
dem auch deshalb nicht ein, weil kein ,sofortiger® Verzicht vorliegt. Die Nichtig-
keitsbeklagte hat vielmehr erst mit Schriftsatz vom 18. Juli 2016 — und damit lange
nach Ablauf der Widerspruchsfrist — auf Anspriche aus dem Streitpatent fur die

Vergangenheit verzichtet. Der ,sofortige® Verzicht auf Anspriche fir die Vergan-



genheit ware fur eine Kostenregelung in entsprechender Anwendung von 8§ 93
ZPO indes erforderlich gewesen, weil die Nichtigkeitsbeklagte auch noch nach der
Rucknahme des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung in ihrem Schrei-
ben vom 20. Januar 2016 zu erkennen gegeben hat, dass sie Verletzungsanspri-
che aus dem Streitpatent fur begriindet erachtet und weitere Verletzungsverfahren
nur durch eine Einigung vermieden werden kénnten. Fur die Nichtigkeitsklagerin
bestand daher auch nach dem von der Nichtigkeitsbeklagten erklarten Verzicht auf
den deutschen Teil des Streitpatents, der keine Ruckwirkung entfaltet, ein Inte-
resse an der ruckwirkenden Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents, um
Verletzungsanspriche auch fur die Vergangenheit auszuschlieen. Die Nichtig-
keitsbeklagte hatte daher nicht nur unverziuglich auf das Streitpatent, sondern
auch unverziglich auf die Geltendmachung von Verletzungsanspriichen fur die
Vergangenheit verzichten missen. Da die Nichtigkeitsbeklagte eine solchen Ver-
zicht auf Anspriche fur die Vergangenheit indes erst mehrere Monate nach Ablauf
der Widerspruchsfrist erklart hat, liegt kein sofortiger Verzicht vor, der zu einer

entsprechenden Anwendung des 8 93 ZPO fuhren kdnnte.

Der Streitwert war auf 625.000 € festzusetzen. Bei der Festsetzung des Gegen-
standswerts fir das Nichtigkeitsverfahren kann — sofern keine konkreten Anhalts-
punkte zur Wertberechnung vorliegen — vom Streitwert eines auf das Streitpatent
gestutzten Verletzungsprozesses oder eines auf das Streitpatent gestitzten
einstweiligen Verflugungsverfahrens ausgegangen werden, dem — wegen des All-
gemeininteresses an einer moglichen Vernichtung des Patents — 25% aufzuschla-
gen sind (vgl. BGH GRUR 2011, 757 — Gegenstandswert des Patentnichtigkeits-

verfahrens).

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin kommt eine Herabsetzung des
Streitwertes wegen der kurzen Restlaufzeit des Streitpatents vorliegend nicht in

Betracht. Insoweit ist zu beriicksichtigen, dass der in dem einstweiligen Verfu-



gungsverfahren festgesetzte Streitwert von 500.000 € belegt, dass die seinerzeit
streitigen Verletzungsanspriche — selbst im Verfahren auf vorlaufigen Rechts-
schutz — noch einen entsprechenden Gegenstandswert hatten. Da die Parteien
auch noch nach der Rucknahme des Antrags auf einstweilige Verfiigung, und da-
mit wahrend des anhangigen Nichtigkeitsverfahrens tUber das Bestehen eben die-
ser Anspriche gestritten haben, ist eine Herabsetzung des Streitwertes nicht an-

gebracht, sondern die tbliche Werterhhung um 25% ist angemessen.

Guth Brandt Dr. Hoppe
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