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Schlagwort:
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Ermessen der Rechtsabteilung bei Entscheidung iber die
Fortdauer der Aussetzung

Anpassung der Entscheidung bei veranderten Umstéanden

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

1. Hat die Rechtsabteilung in einer einzigen Entscheidung
inhaltlich tber das Schicksal mehrerer Patenterteilungs-
verfahren entschieden, ist es legitim, diese Entscheidung mit
einer einzigen Beschwerde anzufechten und hierfiir nur eine
Beschwerdegebliihr zu entrichten.

2. Hat die Rechtsabteilung bei einer Entscheidung ilber die
Fortsetzung der Aussetzung den ihr eingerdumten
Ermessensspielraum erkannt und ausgeschopft, die bei der
Abwagung einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen,
keine sachfremden Erwdgungen einflieRen lassen und bei der
Wirdigung der Umstande keine gedanklichen Fehler erkennen
lassen, ist es der Kammer verwehrt, ihr eigenes Ermessen an
die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen.

3. Der Eintritt verédnderter Umstande, hier eine Entscheidung
des Berufungsgerichts im nationalen Vindikationsverfahren, kann
jedoch Anlass sein, die im Grunde zu bestdtigende Entscheidung
anzupassen.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die am 8. Dezember 2015 eingereichte Beschwerde der
Anmelderin (Beschwerdefiihrerin) richtet sich gegen die
Entscheidung der Rechtsabteilung vom 9. November 2015,
die am 20. Februar 2015 ausgesetzten
Patenterteilungsverfahren betreffend die Europaischen
Patentanmeldungen Nr. EP 12703112.8, EP 12703114.4, EP
12704742.1, EP 12703115.1 und EP 12745474.2 bis auf
weiteres ausgesetzt zu lassen. Die Beschwerdefiithrerin
entrichtete noch am 8. Dezember 2015 eine einfache

Beschwerdegebiithr in Hohe von 1.860,- €.

Hintergrund der Aussetzung ist die Vindikationsklage,
die eine dritte Partei (Beschwerdegegnerin) am

30. Mai 2014 gegen die Beschwerdefithrerin erhoben hatte
mit dem Ziel der Herausgabe der hier

streitgegenstandlichen Patentanmeldungen.

Das angerufene Landgericht Braunschweig hat die Klage
betreffend alle finf Patentanmeldungen am

27. Februar 2015 abgewiesen, so dass die
Rechtsabteilung zundchst eine Fortsetzung des
Verfahrens zum 1. Juli 2015 beabsichtigte. Zum
Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung lagen ihr
jedoch Nachweise vor, dass ein gegen das
erstinstanzliche Urteil gerichtetes Berufungsverfahren

beim Oberlandesgericht Braunschweig anhangig war.

Dies endete nun am 16. November 2016 mit der Abweisung
der Berufung. Die Revision gegen dieses Urteil wurde

nicht zugelassen.

Die Beschwerdefiihrerin vertrat den Standpunkt, der in
Braunschweig zur Begriindung der Herausgabeklage

angefihrte Vertrag umfasse gar nicht die
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streitgegenstandlichen Patentanmeldungen. Die Klage sei
daher ohne Aussicht auf Erfolg. Eine Fortsetzung der

Aussetzung sei daher nicht angezeigt.

Die Artikel 60 und 61 EPU betrafen iiberdies nur
origindare Anmeldeberechtigungen. Ein Streit iber eine
behauptete Anmeldeberechtigung aus abgeleitetem Recht,
wie der in Braunschweig gefiihrte, kdonne daher eine

Aussetzung gar nicht rechtfertigen.

Da nicht erkennbar sei, wie das Urteil abgeadndert
werden konne, sei die weitere Aussetzung
unverhaltnismaBig. Sie beeintrachtige die Anmelderin
auch unangemessen stark, da das Prufungsverfahren
maBgeblich verzdgert werde, so dass die wirtschaftlich
hiervon abhédngige Beschwerdefiihrerin das durch die
Anmeldungen geschiitzte geistige Eigentum nicht gegen
die Beschwerdegegnerin, einen Weltkonzern, und andere

Dritte durchsetzen konne.

Durch das jlngst ergangene Urteil des OLG Braunschweig
sei der Grund flir die Aussetzung schlieBlich komplett

entfallen.

Die Beschwerdegegnerin machte zunachst geltend, die
Beschwerde sei unzulassig, da es sich in der Sache um
finf einzelne Beschwerden handle, fir die aber nur eine
einzige Beschwerdegebiihr bezahlt worden sei. Wenn die
Unzulédssigkeit nicht alle Anmeldungen betreffe, dann

jedenfalls die an zweiter bis fiinfter Stelle genannten.

Die Beschwerde sei aber auch unbegriindet, da die
Rechtsabteilung ihr Ermessen nach den geltenden Regeln
korrekt ausgeilibt und dabei die richtigen Gesichtspunkte
in ihre Entscheidung einbezogen habe. Sie verwies

insoweit auf die einschlédgige Rechtsprechung der
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Beschwerdekammern insbesondere zur im Regelfall

hinzunehmenden Lange der Aussetzung.

In einem Bescheid vom 21.6.2016 wies die Kammer darauf
hin, dass sie es bereits in der Vergangenheit als
zuldssig angesehen habe, auf eine einzige Entscheidung,
die mehrere Sachverhalte umfasse, mit einer einzigen
Beschwerde zu reagieren.

Eine Beschrankung auf origindre Anmeldeberechtigungen
sei dem EPU nicht zu entnehmen.

Wahrend es auf die inhaltlichen Aussichten des
nationalen Verfahrens nicht ankomme, da die
Rechtsabteilung nicht befugt sei, selbst das nationale
Recht zu beurteilen, sei vor allem die Dauer der
Aussetzung und die Verhadltnismaligkeit der Fortdauer
der Aussetzung zu beachten. Hier habe die
Beschwerdefiihrerin keine Ermessensfehler der
Rechtsabteilung aufgezeigt, die es der Kammer erlauben
wirden, i1ihr eigenes Ermessen an deren Stelle zu setzen.
Eine UnverhdltnismaBigkeit der Aussetzungsdauer sei
bislang eher nicht erkennbar. Es sei dagegen wohl
zumutbar, den Abschluss auch des Berufungsverfahrens

abzuwarten.

Am 25. November 2016 fand eine mindliche Verhandlung
vor der Kammer statt, an der nur die Beschwerdegegnerin
teilnahm. Diese fihrte aus: Das OLG Braunschweig habe
zwar die Revision nicht zugelassen, dies sei aber der
Regelfall und schlieBe nicht aus, dass der BGH die
Revision auf eine Nichtzulassungsbeschwerde hin doch
noch zulasse. Die Beschwerdegegnerin prife derzeit, ob
sie eine solche einlegen werde. Die Frist hierfir laufe
noch bis 23.12.2016. Danach misse die Beschwerde
innerhalb eines Monats eingelegt werden und es sei dann
innerhalb eines halben Jahres mit einer Entscheidung

des BGH zu rechnen.
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Die Beschwerdefihrerin hatte schriftlich beantragt,
dass die Entscheidung der Rechtsabteilung zur
Aussetzung des Verfahrens beziiglich der oben erwahnten
Europdischen Patentanmeldungen aufgehoben und das

Prifungsverfahren fortgesetzt wird.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Beschwerde
in mindestens vier der oben erwdhnten Akten als
unzulédssig, da unwirksam eingelegt, zuriickgewiesen
wird, hilfsweise dass sie als unbegriindet
zurickgewiesen wird und weiter hilfsweise, dass das
Verfahren nicht vor dem 31. August 2017 fortgesetzt

wird.

Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete die

Vorsitzende die vorliegende Entscheidung.
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Entscheidungsgriunde

Die zulédssige Beschwerde hat keinen Fehler der angefochtenen
Entscheidung aufzeigen konnen. Die Entscheidung war daher dem
Grunde nach zu bestatigen. Sie war jedoch im Hinblick auf die
zwischenzeitlich verdnderte Sachlage dahin anzupassen, dass die

weltere Aussetzung von der Kammer befristet wurde.

1. Die fristgerecht eingereichte Beschwerde ist
hinsichtlich aller streitgegenstandlicher
Patentanmeldungen zuldssig. Die Bezahlung einer

Beschwerdegebiihr war im vorliegenden Fall ausreichend.

Die von der Beschwerdefiihrerin angefochtene
Entscheidung vom 9. November 2015 befasst sich
inhaltlich mit finf verschiedenen Patentanmeldungen und
trifft hinsichtlich dieser jeweils die Entscheidung,
die Patenterteilungsverfahren, die zuvor in einer
ebenfalls einheitlichen Entscheidung vom 20. Februar
2015 ausgesetzt worden waren, bis auf weiteres

ausgesetzt zu lassen.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, materiell-
rechtlich handle es sich um finf verschiedene
Entscheidungen, die nur auf der Verfahrensebene in eine
Entscheidung zusammen gefasst wurden, inhaltlich aber
durchaus auch unterschiedlich zu beurteilen sein
konnten, ist nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund
erschiene es kinftig auch sinnvoller, parallele
Entscheidungen in jedem der betroffenen

Patenterteilungsverfahren separat zu treffen.

Dessen ungeachtet liegt aber im vorliegenden Fall aus

Sicht der Beschwerdefiihrerin eine einheitliche
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Entscheidung vor, hinsichtlich derer die Formulierung
der Artikel 107 und 108 EPU zu beachten ist: "Jeder
Verfahrensbeteiligte, der durch eine Entscheidung
beschwert ist, kann Beschwerde einlegen"”" bzw. "Die
Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die
Beschwerdegebiihr entrichtet worden ist". Eine Auslegung
dieser Vorschriften dahin, dass jeder inhaltlich ein
eigenes Patenterteilungsverfahren betreffende Aspekt
einer einheitlich getroffenen Entscheidung als eigene
"Entscheidung" im Sinne dieser Artikel zu verstehen
sei, ware mit dem Wortsinn der Vorschriften kaum mehr
vereinbar, verbietet sich aber jedenfalls unter

Vertrauensgesichtspunkten.

Die Kammer hat daher bereits in der Entscheidung vom
15. Juni 2015, die unter den Aktenzeichen J 16/14 bis J
22/14 erging, ausgefihrt (Grinde 1.1): "Widhrend des
Verfahrens vor der Rechtsabteilung haben sowohl die
Beteiligten selbst als auch die Rechtsabteilung stets
ein einheitliches Verfahren unter Nennung aller
betroffenen Anmeldungen und Patente gefiihrt, auf die
sich folgerichtig auch die angegriffene Entscheidung
bezieht. Daher f&dllt fiir die Beschwerde gegen die
angegriffene Entscheidung nur eine einzige
Beschwerdegebiihr und nicht sieben Beschwerdegebilihren
an, wie die Beschwerdegegnerin erfolglos geltend

macht."” Dem folgt die Kammer auch im vorliegenden Fall.

Die vorliegende Entscheidung ergeht unter den
Aktenzeichen J 1/16 bis J 5/16. Die rein aktentechnisch
begriindete Anlage mehrerer Aktenzeichen, deren
Hintergrinde in der Entscheidung vom 15. Juni 2015,
siehe Grinde 1.1, erlautert werden, andert nichts an

der Einheitlichkeit dieser Entscheidung.
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Die angefochtene Entscheidung ist grundsatzlich zu

bestatigen.

Die Rechtsabteilung ist zutreffend von der
Anwendbarkeit der Regel 14 EPU ausgegangen. Ihr kommt
bei der Beurteilung der Frage, ob vor rechtskraftigem
Abschluss des nationalen Vindikationsverfahrens das
Erteilungsverfahren vor dem Europaischen Patentamt
gemdl Regel 14 (3) EPU fortzusetzen ist, groBes Ermessen
zu. Es ist nicht erkennbar, dass die Rechtsabteilung
sich bei ihrer Entscheidung nicht in dem hierdurch

gesteckten Rahmen gehalten hat.

Regel 14 EPU ist anwendbar. Die von der
Beschwerdefiihrerin vertretene Ansicht, die Artikel 60
und 61 EPU und damit auch Regel 14 EPU seien nur im
Falle eines origindren, nicht aber im Falle eines
abgeleiteten, durch Vertrag bewirkten Rechtserwerbs an
der streitgegenstandlichen Erfindung anwendbar, findet
im EPU keinerlei Stiitze. Artikel 60 EPU zeigt vielmehr
mit seinen Verweisen in Absatz (1) auf den
Rechtsnachfolger und in Absatz (2) Satz 2 auf
nationales Erfinderrecht (das nicht selten - wie etwa
in Deutschland - von einem Ubergang des Rechts an der
Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber
ausgeht), dass auch abgeleitetes Erfinderrecht gegen
widerrechtliche Entnahme geschiitzt ist. Es ist kein
Grund ersichtlich, warum sich dies nicht auch auf

vertragliche Rechtsilibergange erstrecken sollte.

Die Beschwerdefiihrerin hat keinerlei Umstande
vorgetragen, die einen Ermessensfehler der
Rechtsabteilung begriinden wiirden. Ein solcher ist auch

nicht ersichtlich.
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Insbesondere wurde von der Rechtsabteilung das
Argument, dass in den Augen der Beschwerdefilthrerin nach
nationalem Recht keine Aussicht auf Abadnderung der
erstinstanzlichen Entscheidung des Landgerichts
Braunschweig bestanden habe, da der im dortigen
Verfahren als Rechtsgrundlage angefiihrte Vertrag die
streitgegenstandlichen Patentanmeldungen gar nicht
umfasse, zu Recht nicht in die Abwagung mit einbezogen,
da eine Beurteilung der Vindikationsanspriche nach
nationalem Recht nicht Sache der Rechtsabteilung ist,

sondern den nationalen Gerichten vorbehalten bleibt.

Die Betrachtung der angefochtenen Entscheidung im
Ubrigen zeigt, dass die Rechtsabteilung den ihr
eingeraumten Ermessensspielraum erkannt und
ausgeschopft hat. Sie hat die bei der Abwagung
einzubeziehenden Aspekte umfassend herangezogen, keine
sachfremden Erwagungen einflieBen lassen und bei der
Wirdigung der Umstadnde keine gedanklichen Fehler
erkennen lassen. Ein Ermessensfehler ist somit nicht

festzustellen.

Es ist der Kammer daher verwehrt, ihr eigenes Ermessen
an die Stelle desjenigen der Rechtsabteilung zu setzen
und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung der

Rechtsabteilung eine eigene Abwadgung der Interessen der

Beteiligten vorzunehmen.

Die Entscheidung der Rechtsabteilung war daher im

Grunde zu bestatigen.

Das zwischenzeitlich am 16. November 2016 ergangene
Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig stellt
jedoch einen fir die weitere Aussetzung relevanten

Umstand dar, den die Rechtsabteilung bei ihrer Abwagung
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noch nicht einbeziehen konnte und der daher von der

Kammer erganzend zu wirdigen ist.

Das Urteil hat noch nicht zu einem rechtskraftigen
Abschluss des Verfahrens gefihrt. Zwar wurde vom
Oberlandesgericht die Revision gegen das Urteil nicht
zugelassen. Es lauft derzeit aber noch die Frist zur
Einlegung einer Nichtzulassungsbeschwerde, deren
Einlegung gemaB & 544, Absatz 5, Satz 1 der deutschen
Zivilprozessordnung (ZP0O) die Rechtskraft des Urteils

hemmen wiirde.

Die Erteilungsverfahren betreffend die
streitgegenstandlichen Patentanmeldungen befanden sich
zum Zeitpunkt der Aussetzung in einem noch sehr frihen
Verfahrensstadium. Ein Prifungsbescheid war bis dahin
jeweils nicht ergangen. Die Anmeldung lag zum Zeitpunkt
der ersten Aussetzung bei den ersten vier
Patentanmeldungen rund drei Jahre zuriick; nunmehr sind
es knapp funf Jahre. Die finfte Anmeldung ist etwa
sechs Monate jinger. Die Beschwerdefiithrerin macht
geltend, als kleines aufstrebendes Unternehmen im
besonderen MaBe auf den Schutz ihres geistigen
Eigentums angewiesen zu sein, nicht zuletzt gegeniiber
der wirtschaftlich wesentlich starkeren
Beschwerdegegnerin, einem weltweit tatigen Konzern. Die
Verzogerung der Prifung treffe sie daher ungleich

harter.

Das nationale Vindikationsverfahren wurde zigig und
ohne erkennbare Verschleppung gefiithrt und endete in
zweiter Instanz mit einer Bestadtigung der
Klageabweisung. Die Revision wurde nicht zugelassen. Es
ist noch nicht sicher, ob die Beschwerdegegnerin, die
die Nichtzulassung der Revision als den Normalfall

bezeichnete, der aber noch keinen Riickschluss erlaube,
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ob der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision auf
Beschwerde nicht doch zulassen werde, eine
entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde einreichen
wird. Die Beschwerdegegnerin erwartet im Fall der
Einlegung einer Beschwerde eine Entscheidung des BGH

hierliber bis spatestens Ende August 2017.

Die Dauer der Aussetzung betrug bislang 1 Jahr und 9
Monate. Sie wilirde bis Ende August 2017 gut 2 Jahre 6

Monate betragen haben.

Es erscheint der Kammer bei Abwadgung der beiderseitigen
Interessen geboten, insbesondere im Hinblick auf das
bereits weit fortgeschrittene Verfahren vor den
nationalen Gerichten bereits heute einen Zeitpunkt zu
bestimmen, zu dem die Prifungsverfahren fortzusetzen
sind. Die Kammer geht davon aus, dass diese im Hinblick
auf die von der Beschwerdefilhrerin nicht zu vertretende
Verzogerung dann mit besonderer Prioritat und Zigigkeit
gefihrt werden. Angesichts der zwischenzeitlichen
Gesamtaussetzungszeit und der Tatsache, dass die
Beschwerdegegnerin in zwei Instanzen des nationalen
Berechtigungsverfahren mit abschldgigen Urteilen
beschieden wurde, halt es die Kammer mit Blick auf die
wirtschaftliche Interessenlagen der beiden Parteien filir
die Beschwerdegegnerin hinzunehmen, dass die
Patenterteilungsverfahren auch im Falle eines etwa bis
dahin noch nicht erzielten rechtskraftigen
Verfahrensabschlusses spatestens zum 31. August 2017
fortgesetzt werden. Umgekehrt erscheint es der Kammer
fiir die Beschwerdefihrerin im Hinblick auf die im
Vergleich mit anderen Fallen noch immer im unteren
Bereich liegende Aussetzungsdauer hinnehmbar,
auBerstenfalls bis zu diesem Zeitpunkt auf die

Fortsetzung der Verfahren warten zu missen.
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4.6 Sollte die Entscheidung des OLG Braunschweig zu einem
friheren Zeitpunkt rechtskraftig werden, kann die
Rechtsabteilung, der bei verdnderten Umstanden immer
eine eigene Entscheidungskompetenz nach Regel 14 (3) EPU
zukommt, auf Antrag der Beschwerdefiihrerin auch einen

friher gelegenen Fortsetzungstermin bestimmen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird mit der MaRgabe
aufrechterhalten, dass das Patenterteilungsverfahren

spatestens am 31. August 2017 fortzusetzen ist.
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