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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 11 2013 002 372
(hier: Wirksamkeit einer Teilungserklarung)

ECLI:DE:BPatG:2018:171018B7Wpat10.18.0



hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom
13. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch sowie der

Richterin Puschel und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Zulassung der Rechtsbe-

schwerde werden zuriickgewiesen.

Grinde

Die Patentinhaberin reichte am 24. April 2013 unter Inanspruchnahme der Prioritat
einer US-amerikanischen Anmeldung die internationale Patentanmeldung
PCT/US2013/037936 ein und gab dabei u. a. Deutschland als Bestimmungsstaat
an. Nach Ubersendung von Unterlagen zur Einleitung der nationalen Phase wurde
durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
11. Dezember 2017, welcher der Patentinhaberin am 14. Dezember 2017 zuge-
stellt wurde, das begehrte Patent mit der Bezeichnung ,Einspritzvorrichtung mit

einer Koaxialstromungsstruktur” erteilt.

Mit Telefax vom 15. Dezember 2017 erklarte die Patentinhaberin gegenuber dem
Patentamt den Verzicht auf Rechtsmittel gegen den Erteilungsbeschluss und bat
zugleich  um beschleunigte Veréffentlichung der Patenterteilung. Am
15. Januar 2018 erklarte sie die Teilung der Anmeldung. Am 1. Februar 2018

wurde die Erteilung des Patents im Patentblatt verdffentlicht.



Durch Beschluss vom 12. Marz 2018, der der Patentinhaberin am 16. Marz 2018
zuging, stellte die Prifungsstelle FOLN des Deutschen Patent- und Marken-
amts - im Anschluss an einen von der Patentinhaberin beantworteten Zwischen-
bescheid - fest, dass die Teilungserklarung vom 15. Januar 2018 unwirksam sei.
Bei Eingang der Teilungserklarung habe keine Patentanmeldung, sondern bereits
ein nicht mehr teilbares Patent bestanden, weil der Erteilungsbeschluss durch den

zuvor erklarten Rechtsmittelverzicht in Bestandskraft erwachsen sei.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer Beschwerde.
Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und festzustellen, dass
die Anmelderin am 15. Januar 2018 die Teilung der Anmeldung
wirksam erklart hat,

sowie hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begrindung erlautert die Patentinhaberin, dass sie die Teilungserklarung vom
15. Januar 2018 fir wirksam erachte. In seinem Beschluss vom 28. Marz 2000
(GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) koppele der Bundesgerichtshof die Teilungs-
maoglichkeit an die Beschwerdefrist, denn nicht vor Ablauf dieser Frist erstarke
eine Anmeldung zum Vollrecht. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den
Materialien des Gesetzes zur Anderung des patentamtlichen Einspruchsverfah-
rens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 (vgl. Regierungsentwurf,
Begriindung Teil B zu Art. 1 Nr. 6, BIPMZ 2006, 225, 230). Im Europaischen Ein-
spruchsverfahren werde die Erteilung eines Patents nach Art. 97 Abs. 3 EPU im
Ubrigen erst mit dem Hinweis im Europaischen Patentblatt wirksam.

Bei der Teilungsmoéglichkeit innerhalb der Rechtsmittelfrist handele es sich um
eine rechtliche Fiktion, bei welcher es weder auf die tatsachliche Einlegung des
Rechtsmittels noch auf dessen Zulassigkeit ankomme. Diese Frist musse daher

auch bei einem Verzicht auf das Beschwerderecht unberihrt bleiben, was ebenso



fur die Mdglichkeit zur Ricknahme der Anmeldung gelte. Durch den Verzicht auf
die Beschwerde bringe die Patentinhaberin lediglich zu Ausdruck, dass sie sich
mit der erteilten Fassung einverstanden erklare, nicht aber, dass sie zugleich auf
andere Gestaltungsmoglichkeiten wie eine Teilung der Anmeldung verzichte. Der
Anwendungsbereich der Vorschrift des § 515 ZPO, auf die sich das Patentamt im
angefochtenen Beschluss bezogen habe, sei im patentamtlichen Erteilungsverfah-
ren nicht er6ffnet. Hierfir spreche das Fehlen eines entsprechenden Hinweises in
§ 39 PatG.

In der mundlichen Verhandlung vom 13. September 2018 hat die Patentinhaberin
ihre Auffassung bekraftigt und zudem geltend gemacht, es sei fraglich, ob ihr da-
mals mit einer Inlandsvertretervollmacht gemafi 8 25 Abs. 1 PatG ausgestatteter

Verfahrensbevollméchtigter den Rechtsmittelverzicht wirksam erklart habe.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten und auf das Protokoll der miundlichen

Verhandlung vom 13. September 2018 Bezug genommen.

Die gemaR §73 Abs.1 PatG statthafte und auch im Ubrigen zulassige Be-
schwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Patentamt hat die Teilungserkla-
rung vom 15. Januar 2018 zu Recht fur unwirksam erachtet, weil zu diesem Zeit-
punkt keine gemaR 8 39 Abs. 1 Satz 1 PatG teilbare Patentanmeldung mehr vor-
lag, sondern das Schutzrecht der Patentinhaberin nach wirksam erklartem

Rechtsmittelverzicht bereits zum Vollrecht erstarkt war.

1. Gemal § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung
jederzeit teilen, so auch nach Verkiindung eines Erteilungsbeschlusses bzw. nach
dessen Zustellung im schriftlichen Verfahren. Da die Teilung der Anmeldung die
rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraussetzt, gilt dies jedoch nur,

solange der Erteilungsbeschluss noch nicht bestandskraftig geworden (vgl. BGH



GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) und das Anmeldeverfahren noch nicht beendet
ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl.,, 8 39 Rn. 23; Busse/Keukenschrijver,
PatG, 8. Aufl.,, 8 39 Rn. 6, 8). Die Moglichkeit zur Teilung eines Patents im Ein-
spruchsverfahren gemaf 8§ 60 Abs. 1 PatG a. F. ist durch Art. 1 Nr. 6 des Geset-
zes zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patent-
kostengesetzes vom 21.Juni 2006 (BGBI.| S. 1318, BIPMZ 2006, 225) zum
1. Juli 2006 entfallen.

2. Hier ist der am 14. Dezember 2017 zugestellte Erteilungsbeschluss vom
11. Dezember 2017 dadurch bestandskraftig geworden, dass die Patentinhaberin
mit Telefax vom 15. Dezember 2017 gegeniuber dem Patentamt wirksam auf das

Rechtsmittel der Beschwerde verzichtet hat.

a) Bei einem Rechtsmittelverzicht, hier dem Verzicht auf die Einlegung einer
Beschwerde gegen den patentamtlichen Erteilungsbeschluss, handelt es sich um
ein in allen Verfahrensordnungen anerkanntes, allgemeines Rechtsinstitut, das
z. B. im Zivilprozess - und dort nicht nur gemaf 8§ 515 Abs. 1 ZPO im Berufungs-
verfahren, sondern beispielsweise auch im zivilprozessualen Beschwerdeverfah-
ren (vgl. Thomas/Putzo/Reicholt, Zivilprozessordnung, 39. Aufl., 8515 Rn. 3;
Munchner Kommentar zur Zivilprozessordnung/Lipp, Band 2, 5. Aufl., § 567
Rn. 35) -, im verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahren (vgl. Kopp/Ramsauer,
Verwaltungsverfahrensgesetz, 18. Aufl., 853 Rn.50, 8§79 Rn. 33; Stelkens/
Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Aufl., 8 1 Rn. 147, 8 43 Rn. 20 ff,,
8§53 Rn. 30f, 8§79 Rn. 44 ff.) und im verwaltungsgerichtlichen Verfahren (vgl.
Eyermann/Frohler/Geiger, Verwaltungsgerichtsordnung, 13. Aufl., 8§ 105 Rn. 16)
Anwendung findet. Der wirksam erklarte Rechtsmittelverzicht fihrt grundsatzlich
die formelle Rechtskraft bzw. Bestandskraft der betroffenen Entscheidung herbei
(vgl. fur den Zivilprozess BGH NJW-RR 2018, 250 m. w. N.; Minchner Kommen-
tar zur Zivilprozessordnung/Rimmelspacher, a. a. O., § 515 Rn. 16).



b) Vorstehende Grundsétze gelten auch fur einen vor dem Patentamt oder
dem Bundespatentgericht zu erklarenden Verzicht auf die Beschwerde gemal
8§ 73 PatG (vgl. Benkard/Schafers/Schwarz, Patentgesetz, 11. Aufl., 8 74 Rn. 109;
Schulte, a. a. 0., 899 Rn. 6; Busse/Keukenschrijver/Engels, a.a. O., vor §73
Rn. 64, § 73 Rn. 137).

aa) Im patentamtlichen Erteilungsverfahren kommt einem wirksam erklarten
Rechtsmittelverzicht der Bedeutungsgehalt zu, sich des prozessualen Rechts auf
Nachprifung der Entscheidung der Prifungsstelle des Patentamts durch das
Bundespatentgericht endgultig begeben zu wollen (vgl. hierzu auch BPatG, Be-
schluss vom 28. Juni 1973 - 20 W (pat) 11/71, BPatGE 15, 153,155). Die das Pa-
tentgesuch konkretisierende Wirkung des Erteilungsbeschlusses soll also durch
die Einlegung einer Beschwerde, die nach §8 75 Abs. 1 PatG aufschiebende Wir-
kung hat, nicht hinausgeschoben werden. Als Folge einer wirksamen Rechtsmit-
telverzichtserklarung wird ein Erteilungsbeschluss daher bereits vor Ablauf der
einmonatigen Beschwerdefrist des 8§ 73 Abs. 1 PatG bestandskraftig (sofern die
Bestandskraft nicht bereits zuvor z. B. durch Ricknahme der Anmeldung einge-
treten ist, vgl. Senatsbeschluss vom 6. August 2009 - 10 W (pat) 10/07, BPatGE
51, 257, 259 - Augenbestrahlung; fir das Markenrecht vgl. BPatG, Beschluss vom
4. Dezember 2012 — 29 W (pat) 394/00, BPatGE 46, 157, 161).

bb) Entgegen der von der Patentinhaberin gedul3erten Auffassung tritt die Be-
standskraft des Erteilungsbeschlusses also unabhéngig davon ein, dass bei Erkla-
rung des Rechtsmittelverzichts die Beschwerdefrist moglicherweise noch nicht
abgelaufen und - wie in diesem Fall - bislang noch kein Rechtsmittel eingelegt
worden ist. Ein nach dem Verzicht eingelegtes Rechtsmittel hatte im Ubrigen ver-
worfen werden mussen, denn ein wirksam erklarter Verzicht auf das Beschwerde-
recht fuhrt zur Unzulassigkeit der Beschwerde (vgl.
Busse/Keukenschrijver/Engels, a. a. O., 8 73 Rn. 134). Soweit die Patentinhaberin
in diesem Zusammenhang darauf verweist, dass es nach der Entscheidung
».Graustufenbild* (BGH GRUR 2000, 688) fur die Zulassigkeit der Erklarung einer



Teilung im Beschwerdeverfahren nicht darauf ankomme, ob die Beschwerde zu-
lassig oder begriindet sei, tUbersieht sie, dass nach dem dort zugrundeliegenden
Sachverhalt gerade kein Rechtsmittelverzicht erklart worden, mithin keine vorzei-

tige Bestandskraft eingetreten ist.

cc) Auch die die AuBenwirkungen eines Patents betreffende Vorschrift des 8§ 58
Abs. 1 Satz 3 PatG fuhrt im deutschen nationalen Recht - im Unterschied zu der
von der Patentinhaberin zitierten Regelung des Art. 97 Abs. 3 EPU - nicht dazu,
dass der Erteilungsbeschluss etwa erst mit Veroffentlichung des Patents be-
standskraftig wird. Die Veroffentlichung der Patenterteilung nach 858 Abs. 1
Satz 1 PatG setzt vielmehr einen bestandskréaftigen Erteilungsbeschluss voraus

(vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., 8 58 Rn. 9).

dd) Mit der durch den Rechtsmittelverzicht herbeigefihrten vorzeitigen
Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses ist ein Patentinhaber auch nicht unzu-
mutbar in seiner Gestaltungsfreiheit eingeschrankt. Einerseits begibt sich der Pa-
tentinhaber durch die Abgabe der Rechtsmittelverzichtserklarung der Moglichkeit,
auch nach Erlass des Erteilungsbeschlusses Uber das Schicksal der Patentan-
meldung bestimmen und beispielsweise wirksam die Teilung der Anmeldung er-
klaren zu konnen. Andererseits hat der vorzeitige Eintritt der Bestandskraft fir den
Patentanmelder jedoch den Vorteil, dass die Verdéffentlichung der Erteilung im
Patentblatt beschleunigt in die Wege geleitet werden kann. Dies wiederum kann
gemal 8§58 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. 8 9 PatG zum friheren Eintritt der Wirkungen
des Patents gegentber Dritten fuhren (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 32
Rn. 41). Dem von der Patentinhaberin zitierten ,praktischen Bedurfnis der Anmel-
der nach weitgehender Gestaltungsfreiheit* (vgl. Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Anderung des patentamtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkos-
tengesetzes vom 21. Juni 2006, Begriindung Teil B zu Art. 1 Nr. 6, BIPMZ 2006,
230) wird so in hinreichendem Male Rechnung getragen. Ein Patentanmelder hat
unmittelbar nach Erhalt eines Erteilungsbeschlusses stets die Wahl, einen

Rechtsmittelverzicht mit dem Ziel zu erklaren, Wettbewerbern und potentiellen Li-



zenznehmern gegenuber unverziglich die volle Wirkung seines vero6ffentlichten
Schutzrechts zu beanspruchen - oder sich Optionen zur Einlegung einer Be-

schwerde und zur Erklarung der Teilung zunachst vortibergehend zu erhalten.

C) Die mit Telefax vom 15. Dezember 2017 gegeniiber dem Patentamt
abgegebene Erklarung der Patentinhaberin, dass sie auf das Rechtsmittel der

Beschwerde verzichte, stellt eine wirksame Rechtsmittelverzichtserklarung dar.

aa) Eine Auslegung der ausdricklich als ,Rechtsmittelverzicht” bezeichneten
Verfahrenserklarung gemafd § 133 BGB analog nach dem objektiven Empféanger-
horizont lasst an ihrem Erklarungsgehalt keine Zweifel aufkommen, zumal die pa-
tentanwaltlich vertretene Patentinhaberin bei Abgabe ihrer Erklarung binnen lau-
fender Beschwerdefrist zugleich um eine beschleunigte Verdoffentlichung der Pa-
tentanmeldung gebeten hat, was - wie dargelegt - die Bestandskraft des Ertei-

lungsbeschlusses gerade voraussetzt.

bb) Soweit die Patentinhaberin geltend macht, dass zu fragen sei, ob die
Patentinhaberin mit ihrer Erklarung auch bewusst auf die Mdglichkeit der Teilung
habe verzichten wollen, kommt es hierauf nicht an, zumal eine Anfechtung der
Verzichtserklarung wegen Irrtums weder erklart worden ist noch zulassig ware
(vgl. BPatGE 15, 153, 155). Denn der Verlust des Teilungsrechts ist nicht von ei-
ner entsprechenden Erklarung abhéangig, sondern die Rechtsfolge des - hier durch
Verzicht auf das Rechtsmittel der Beschwerde herbeigefuhrten - Eintritts der Be-

standskraft des Beschlusses uber die Erteilung des Patents.

cc) Der erstmals in der mundlichen Verhandlung gedulRerten Auffassung der
Patentinhaberin, dass fraglich sei, ob ihr seinerzeit mit einer Inlandsvertretervoll-
macht gemalR 8§ 25 Abs. 1 PatG ausgestatteter Verfahrensbevollmachtigter den
Rechtsmittelverzicht wirksam erklart habe, kann nicht gefolgt werden. Die Voll-
macht nach 8 25 Abs. 1 PatG berechtigt den Inlandsvertreter grundsatzlich zur

Vornahme aller die Anmeldung oder das Patent betreffenden Verfahrenshandlun-



gen (vgl. Busse/Keukenschrijver/Engels, a. a. O., 8 25 Rn. 34), zu denen auch die
Erklarung eines Rechtsmittelverzichts vor dem Patentamt gehort (vgl. BPatGE 15,
153, 155).

d) Mit Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses ist das Anmeldeverfahren so-
mit beendet und die Anmeldung mit der Folge zum Vollrecht erstarkt, dass die
Teilung nach Abgabe der Rechtsmittelverzichtserklarung nicht mehr wirksam er-
klart werden konnte (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O., 8 39 Rn. 23).

Somit erweist sich die vom Patentamt getroffene Entscheidung als zutreffend. Die

Beschwerde ist daher zurtickzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil keiner der Falle des 8 100 Abs. 2
PatG vorliegt, insbesondere keine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung
I. Sv. 8100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zu klaren ist. Grundsatzlich ist eine Rechtsfrage,
wenn ein Interesse der Allgemeinheit fur die Zukunft besteht, insbesondere wenn
sie fur eine groRere Anzahl von Fallen entscheidungserheblich ist (vgl.
Schulte/Vol3, a. a. O., 8§ 100 Rn. 17 m. w. N). Dies ist hier weder im Hinblick auf
die Wirkungen eines Rechtsmittelverzichts noch im Hinblick auf die rechtlichen
Voraussetzungen einer Teilungserklarung geboten. Dass eine Teilung der Anmel-
dung nur maoglich ist, solange der Erteilungsbeschluss noch nicht bestandskraftig
geworden ist, ist hochstrichterlich bereits entschieden (vgl. BGH GRUR 2000, 688
- Graustufenbild). Ebenso ist hdchstrichterlich geklart, dass ein Rechtsmittelver-
zicht die Bestandskraft der betroffenen Entscheidung herbeiftihrt (vgl. fur den Zi-
vilprozess BGH NJW-RR 2018, 250 m. w. N.).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-

ben, wenn gerugt wird, dass

1.

2.

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwdltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch

Pischel Dr. Schnurr
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