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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefihrerin hatte im Jahre 1999 gegen die
Anmelder der Europdischen Patentanmeldung
Nr. 98 936 149.8 beim Landgericht Mannheim (Deutschland)
eine Klage auf Ubertragung der Patentanmeldung auf sich
erhoben. Mit Schreiben vom 1. Juni 1999 beantragte sie,
das Patenterteilungsverfahren wegen dieser
Vindikationsklage gemadf Regel 13 EPU auszusetzen. Nach
dieser Vorschrift wird das Erteilungsverfahren
ausgesetzt, wenn ein Dritter dem Europaischen Patentamt
nachweist, daf er ein Verfahren gegen den Anmelder
eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des

europaischen Patents ihm zugesprochen werden soll.

IT. Die Rechtsabteilung setzte das Erteilungsverfahren mit
Wirkung vom 8. Juli 1999 aus. Dabei handelt es sich um
den Tag, an dem ein Schreiben der Beschwerdefihrerin,
dem der Nachweis der Rechtshangigkeit der
Vindikationsklage, ausgestellt vom Landgericht Mannheim,
beigefltigt war, beim Europdischen Patentamt einging. Die
Beschwerdefihrerin beantragte daraufhin den Erlaf einer
beschwerdefdahigen Entscheidung. Diese erging am
29. Dezember 1999. Die Beschwerdefihrerin sieht sich
durch diese Entscheidung insofern als beschwert an, als
sie, was die Aussetzung betrifft, nicht auf den zeitlich
friheren Eingang der Klageschrift beim Landgericht
Mannheim, sondern auf ihre Zustellung an die

Patentinhaber als ProzefRgegner abstellt.

ITI. Mit Schreiben vom 6. November 2000 wies der Vertreter
der Patentanmelder nach, daf? das Landgericht Mannheim
die Vindikationsklage abgewiesen hat. Die
Rechtsabteilung teilte ihm daraufhin gemaf Regel 13 (2)
EPU mit, daR das Erteilungsverfahren vom 23. Januar 2001

an fortgesetzt werde.

2030.D o/
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Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist, losgeldst wvom
Patenterteilungsverfahren im Ubrigen, noch Uber die wvon
der Beschwerdeflihrerin wegen des Zeitpunkts der
Aussetzung eingelegte Beschwerde zu entscheiden. Nach
der angefochtenen Entscheidung ist der mafgebliche
Zeitpunkt hierfdr, jedenfalls wenn die Vindikationsklage
in Deutschland erhoben wurde, die Zustellung der
Klageschrift an den ProzefRgegner (Patentanmelder). Von
welchem Zeitpunkt an ein Verfahren im Sinne der Regel
13 (1) EPU "eingeleitet" sei, bestimme sich nach dem
jeweiligen nationalen Verfahrensrecht. Nach der
deutschen Zivilprozefordnung sei eine Klage erst
rechtshangig, wenn dem Gegner die Klageschrift
zugestellt worden sei. Vorher sei sie nur "anhangig",
was blofs mindere Wirkungen habe. Deshalb kdnne bei
derartigen Vindikationsklagen, die vor deutschen
Gerichten erhoben werden, die Aussetzung des
Erteilungsverfahrens erst erfolgen, wenn die

Rechtshangigkeit der Klage nachgewiesen sei.

Die Begrindung der Beschwerde laf3t sich im wesentlichen
wie folgt zusammenfassen: Die Beschwerde sei
ausschliefflich zur Klarung einer Rechtsfrage erhoben
worden, die fir den inzwischen rechtskraftig
abgeschlossenen Fall keine Relevanz mehr habe. Deshalb
misse auch die Beschwerdegebihr zurlckgezahlt werden,
denn nicht der Antragsteller selbst, sondern sein
Vertreter habe ein Interesse an der Klarung der
Rechtsfrage. Die Begrindung der angefochtenen
Entscheidung beruhe auf einer bloflen Behauptung und sei
weder logisch noch juristisch nachvollziehbar, wenn sie
bei der der "Einleitung" des Verfahrens nach Regel

13 (1) EPU an das deutsche Recht anknlUpft. Ausgangspunkt
misse vielmehr der Regelungszweck dieser Vorschrift
sein, nadmlich der Schutz von Drittrechten. Dann aber
miRte eine Aussetzung so schnell wie mdglich erfolgen;
warte man erst die Zustellung der Klage ab, so sei der

Patentanmelder gewarnt und kénne vor der Aussetzung des
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Verfahrens noch Handlungen in Bezug auf die Anmeldung
vornehmen, die den Interessen des Dritten schaden

kénnten.

Die Kammer hat in einem Bescheid die Problematik der
Zulassigkeit der Beschwerde vor dem Hintergrund
angesprochen, daf ihr Ziel nur die Beantwortung einer
Rechtsfrage sei, und auch zur Problematik in der Sache
Stellung genommen. Die Beschwerdeflihrerin hat daraufhin
ihren Vortrag wiederholt und dabei vertieft. Sie hat
Fragen formuliert, die nach ihrem Antrag der Grofien
Beschwerdekammer zur Beantwortung vorgelegt werden

sollen.

Die Beschwerdefihrerin beantragt, festzustellen, daf
eine Aussetzung gemidf Regel 13 EPU mit dem Nachweis der
Anhangigkeit einer Vindikationsklage nach deutschem
Recht bezlglich einer europdischen Patentanmeldung
angeordnet werden muf3. Er beantragt weiter, die
Rickzahlung der Beschwerdegeblhr anzuordnen sowie die
zugrundeliegende Rechtsfrage der Grofden Beschwerdekammer

vorzulegen.

Entscheidungsgrinde

2030.D

Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und

begrindet worden.

Allerdings ergeben sich erhebliche Bedenken gegen die
Zuldssigkeit aus der Tatsache, daf’ sie, wie der
Vertreter der Antragstellerin selbst ausfihrt,
ausschlielich eingelegt wurde, um eine Rechtsfrage zu
kldren, deren Beantwortung fur den konkreten Fall vollig

belanglos ist.
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Die Antragstellerin hat zu keinem Zeitpunkt vorgetragen,
daf? ihr durch die nach ihrer Auffassung verspatete
Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens ein Nachteil
entstanden sei oder daf ihre Rechte in irgendeiner Form
konkret gefahrdet gewesen waren. Der Vertreter der
Antragstellerin fihrt im Gegenteil in der
Beschwerdebegrindung aus, daf® "kein Antragsteller gemaf
Regel 13 EPU - auch nicht der Antragsteller im
vorliegenden Fall - bereit ist, Geld in eine
nachtragliche Feststellung zu investieren, die ihm fur
seinen Fall nichts mehr nttzt." Auch an einer
Feststellung flUr die Zukunft sei ein Antragsteller nicht
interessiert, da solche Fadlle selbst bei grdfReren Firmen
eher selten seien. Weiter heifdt es: "Wenn jemand Ofters
damit konfrontiert ist, sind es die Anwalte, deren
Interesse an der Klarung dieser Frage entsprechend grof
ist." Dies aber bedeutet, dall die Beschwerde
ausschliefflich im Interesse des Vertreters der
Antragstellerin und ausschlieflich zu dem Zweck

eingelegt wurde, eine Rechtsfrage zu klaren.

Die Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts sind
gerichtliche Instanzen. Gerichte haben bei streitigen
Rechtsverhdltnissen zu entscheiden. Es ist dagegen
grundsatzlich nicht ihre Aufgabe, abstrakte Rechtsfragen
zu beantworten. Diese Aufgabe ist in aller Regel nur
wenigen Gerichten in bestimmten und eng begrenzten
Ausnahmefallen besonders Ubertragen. So kann der
Pridsident des Europdischen Patentamts nach Artikel

112 (1) b) EPU in bestimmten Fallen der GrofRen
Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen. Darlber
hinaus gibt es keine Md&glichkeit, die Entscheidung einer
Beschwerdekammer Uber eine abstrakte Rechtsfrage

herbeizufihren.

Wenn eine Beschwerde eingelegt wird, obwohl schon bei
Einlegung klar ist, daf die Entscheidung der Kammer fur

die Rechtsverhdltnisse der am Verfahren beteiligten ohne
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jeden Belang ist, kann dies ein Miffbrauch des
Beschwerderechts sein. Im vorliegenden Fall liegt es
deshalb nahe, die Beschwerde als unzuldssig zu
verwerfen. Die Kammer hat sich dennoch entschlossen, in
der Sache zu entscheiden, weil immerhin am Anfang eine
formale Beschwer der Antragstellerin vorgelegen und die
erste Instanz die Aussetzung bis zur Vorlage des
Zustellungszeugnisses verweigert hatte. Auch kann die
Kammer nicht feststellen, daf? die Beschwerde mutwillig
eingelegt wurde, also etwa nur, um gegenlber der ersten

Instanz Recht zu behalten.

Die angefochtene Entscheidung stellt bei Vindikations-
klagen in Deutschland, was den Zeitpunkt der Aussetzung

betrifft, auf die Klageerhebung ab.

Nach Regel 13 (1) EPU hat der Dritte nachzuweisen, daR
er ein Verfahren gegen den Anmelder "eingeleitet" hat.
Was darunter zu verstehen ist, ist in der Vorschrift
nicht ausgefihrt. Ein Vindikationsverfahren kann mangels
anderweitiger (internationaler) Zustandigkeit nur vor
den nationalen Gerichten gefihrt werden, die gemafs dem
Anerkennungsprotokoll vom 5. Oktober 1973 daflr
zustandig sind. Es bestimmt sich deshalb nach nationalem
Recht, welche Akte nétig sind, um im jeweiligen
Vertragsstaat ein solches Verfahren einzuleiten. Die
Vertragsstaaten des EPU haben sich nicht auf eine
entsprechende Harmonisierung geeinigt und den Begriff
der Einleitung eines Verfahrens im Sinne von Regel

13 (1) EPU auch nicht ndher definiert. Dies ware, weil
Regelungsgegenstande der nationalen ProzefRordnungen
berthrt wirden, auch nicht zu erwarten. Im EPU ist somit
nur geregelt, was im Falle einer laufenden oder
entschiedenen Vindikationsklage mit der europaischen
Patentanmeldung zu geschehen hat oder mit Bezug auf sie
beantragt werden kann (z. B. in Artikel 61 und den
Regeln 13 und 14 EPU; vgl. zum Gesamtsystem des
Rechtsschutzes fiir Dritte J 7/96, Abl. EPA 1999, 443),



2030.D

- 6 - J 0007/00

nicht aber, ab wann ein Verfahren "eingeleitet" ist.
Wann und womit in einem Vertragsstaat ein rechts-
relevantes ZivilprozefRverfahren in Gang gesetzt wird,
bestimmt sich folglich nach dem jeweiligen nationalen
Recht.

Richtet sich demnach die Frage, wann in Deutschland ein
Vindikationsverfahren eingeleitet wurde, nach der
deutschen Zivilprozefordnung (ZPO), so stellt die
angefochtene Entscheidung zutreffend auf die Zustellung
der Klageschrift ab. Eine Klage wird nach § 253 (1) ZPO
mit der Zustellung der Klageschrift erhoben; erst
dadurch werden die Anspruche rechtshangig (§ 261 (1)
ZPO. Die bloRe Einreichung einer Klage hat dagegen nur
mindere Wirkungen, die Fristen und Fragen der Verjadhrung
von Ansprlchen betreffen. Sie begrlindet kein
ProzefRrechtsverhdltnis. Dies geschieht erst durch die
Zustellung der Klageschrift, die davon abhangig ist, daf
der Klé&ger vor Zustellung die entsprechende Geblhr nach

dem Gerichtskostengesetz zahlt.

Dieses nach der Ausgestaltung des Systems und dem
Zusammenspiel von Regelungen des EPU mit den nationalen
Regelungen unvermeidbare Ergebnis erscheint auch nicht
unbillig. Zwar ist richtig, daf eine Aussetzung des
Erteilungsverfahrens im Sinne des Schutzes von Dritten,
die ein Verfahren auf Ubertragung der Patentanmeldung
betreiben, rasch erfolgen mufl. Andererseits mufl gesehen
werden, dafl auch der Patentanmelder Schutz vor
vorschnellen oder gar willkirlichen Handlungen Dritter
verdient, die immerhin dazu fihren kénnen, dafl seine
Anmeldung Uber eine betradchtliche Zeit hinweg
unbearbeitet bleibt und ihn in die Lage versetzen, sich
gegen die Aussetzung wehren zu missen. Es ist in diesem
Zusammenhang daran zu erinnern, daf® die Zustellung einer
Klageschrift nach deutschem Recht erst erfolgt, wenn die
nach dem Gerichtskostengesetz geschuldete Geblhr gezahlt

ist; auch durch die Zahlung dieser GeblUhr stellt der
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Klager die Ernsthaftigkeit seiner Absicht, ein
ProzefRrechtsverhdltnis zum Beklagten zu begrinden, unter
Beweis. Die bloRe Einreichung einer Klageschrift ist
dagegen im deutschen Recht mit keinen weiteren Folgen
fir denjenigen verbunden, der sie eingereicht hat. Da
sie kein Prozeflrechtsverhdltnis begrlindet, hat es nicht
einmal eine Kostenfolge fir den Klager, wenn er sie vor
Zustellung zurlckzieht. Beantragt er nicht die
Zustellung und zahlt er auch nicht die Gebihr, so wird
die Akte nach Ablauf einer bestimmten Frist vom Gericht
"weggelegt". Aus alldem folgt, daf es ein leichtes ware,
den Patentanmelder durch die schlichte Einreichung eines
als Klageschrift bezeichneten Papiers unangemessen zu
beeintridchtigen und in Schwierigkeiten zu bringen. Dies
wird weitgehend verhindert, wenn bei Vindikationsklagen
in Deutschland auf den nach deutschem Recht maRgeblichen
Zeitpunkt, nédmlich die Rechtshéngigkeit der Klage,
abgestellt wird.

Die Beschwerdefihrerin hat beantragt, der Grofien

Beschwerdekammer folgende Fragen vorzulegen:

1. Ist "eingeleitet" im Sinne der Regel 13 (1) EPU nach
der lex fori des Vertragsstaates der Klageerhebung

auszulegen?

2. Wenn nein, wann ist ein Verfahren im Sinne der Regel

13 (1) Satz 1 EPU "eingeleitet"?

3. Wenn ja, entspricht "eingeleitet" im Sinne der
Regel 13 (1) EPU der Anhingigkeit oder der
Rechtshdngigkeit nach deutschem Recht oder mufd eine
Regelung entsprechend § 270 Absatz 3 ZPO vorgenommen

werden?

Nach Artikel 112 (1) EPU steht es im Ermessen der
Beschwerdekammer, der Grofien Beschwerdekammer

Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung vorzulegen.
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Wenn es sich - was die Kammer offenlaft - hier um eine
solche Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung handeln
sollte, ist festzuhalten, daf ihre Beantwortung fir den
vorliegenden Fall unerheblich ware. Schon deshalb kommt
eine Befassung der Grofen Beschwerdekammer nicht in
Betracht (vgl. J 7/90, ABl. EPA 1993, 133; J 16/90, ABI.
EPA 1992, 260; J 14/91, ABl. EPA 1993, 479). Auch
erfolgt keine Vorlage , wenn die Beschwerdekammer die
Frage selbst zweifelsfrei beantworten kann, was hier der
Fall ist. Die Beantwortung der Fragen ergibt ich aus dem

Vorstehenden unter Ziffer 3.

Nach Regel 67 EPU wird die Rlickzahlung der
Beschwerdegeblhr angeordnet, wenn die Beschwerde Erfolg
hatte und die RUckzahlung der Billigkeit entspricht. Da
die Beschwerde im vorliegenden Fall keinen Erfolg hat,
ist schon die erste Voraussetzung flr die RlUckzahlung
nicht gegeben, so daR es auf die Frage der Billigkeit

nicht mehr ankommt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Antrag auf RiUckzahlung der Beschwerdegebthr wird

zuruckgewiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
Fabiani J.-C. Saisset
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