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Orientierungssatz:

1.) Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen fir die
Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) EPU muss wahrend
eines anhangigen Erteilungsverfahrens und somit vor
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europdischen
Patentblatt erfolgen. Beweismittel, die erst nach diesem
Zeitpunkt eingereicht werden, dirfen vom Europdischen Patentamt
hierfiir nicht bericksichtigt werden (Nr. 4.3 der Grinde).

2.)Die Frage zu welchem Zeitpunkt ein nationales Verfahren im
Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m. Artikel 61 (1) EPU als
eingeleitet gilt, ist nach dem Verfahrensrecht jenes Staates
zu beurteilen, dessen Gerichte zum Treffen einer Entscheidung
im Sinne des Artikels 61 (1) EPU angerufen wurden (Nr. 6.1 und
6.2 der Griunde).

3.) Bei der Anwendung fremden Rechtes muss das Europdische
Patentamt dieses, soweit mdglich, im Gesamtzusammenhang der
fremden Rechtsordnung anwenden. Dabei ist das Europaische
Patentamt als von staatlichen Behorden und Gerichten
unabhédngige internationale Organisation nicht an die
Rechtsprechung nationaler Gerichte zur Auslegung der
anzuwendenden fremden Rechtsnorm gebunden. Sofern dem
Europdischen Patentamt bekannt, sollte insbesondere
hochstgerichtliche nationale Rechtsprechung bei der
Entscheidungsfindung jedoch beriicksichtigt und gewlirdigt
werden (Nr. 6.5 der Grinde).

4.) Fragen des Rechtsmissbrauchs stellen sich auch in den
Verfahren vor dem Europdischen Patentamt (siehe etwa

Artikel 16 (1) e) VOBK 2020). Zur Vermeidung wvon
Wertungswidersprichen sind derartige Fragen vom Europdischen
Patentamt auch im Rahmen des Aussetzungsverfahrens autonom,
also unabhdngig von nationalen Rechtsordnungen zu beurteilen
(Nr. 6.22 der Grinde).

5.) Die zweckwidrige Inanspruchnahme eines Rechtes kann unter
Umstanden Rechtsmissbrauch begriinden. Dies ist etwa dann der
Fall, wenn die Rechtsausibung uUberwiegend in
Schadigungsabsicht erfolgt und andere, legitime Zwecke in den
Hintergrund treten. Rechtsmissbrauch muss zweifelsfrei
vorliegen und erfordert eine sorgfaltige Priifung und Abwagung
der Einzelumstande. Die Beweislast trifft denjenigen, der sich
auf Rechtsmissbrauch beruft (Nr. 13.1 der Grinde).

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der

Rechtsabteilung vom 28. Oktober 2019, folgende Antrage

der Beschwerdefiihrerin zurickzuweisen:

- Antrag auf Aufhebung der Aussetzung des
europaischen Patenterteilungsverfahrens

- Antrag auf Aufhebung der Loschung der
Bekanntmachung des Hinweises iber die Erteilung des
europaischen Patents im Europédischen Patentblatt
sowie Antrag auf Verdffentlichung einer
Berichtigung der Lo&schung im Europédischen
Patentblatt

- Hilfsantrag auf Anordnung der Fortsetzung des

Verfahrens gemdB Regel 14 (3) EPU

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, diese Entscheidung

aufzuheben und diesen Antragen stattzugeben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zurickzuweisen und die Aussetzung des

Patenterteilungsverfahrens nicht aufzuheben.

Mit Mitteilung vom 26. April 2019 hatte die
Prifungsabteilung die Beschwerdefilhrerin dariber
informiert, dass die Entscheidung iber die Erteilung
eines europaischen Patents mit dem Hinweis iber die
Erteilung im Europaischen Patentblatt am 22. Mai 2019

wirksam werden wirde.

Am 3. Mai 2019 beantragte die Beschwerdegegnerin die
Aussetzung des Verfahrens und legte den Auszug einer am
selben Tag beim Verwaltungsgericht Miinchen
eingebrachten Vindikationsklage vor. Der Auszug bestand

aus den ersten vier Seiten sowie der letzten Seite der
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Klageschrift, welchen die Verfahrensparteien, die
Klageantrdge sowie die Unterschrift entnommen werden
konnten. Am 15. Mai 2019 legte die Beschwerdegegnerin
eine Bestatigung lUber den Eingang der Klage beim
Verwaltungsgericht Minchen am 3. Mai 2019 vor. Das
Verwaltungsgericht Minchen stellte die Klage der
Beschwerdefihrerin zu und verwies den Rechtsstreit
wegen Unzulédssigkeit des Verwaltungsrechtswegs an das

Landgericht Minchen T.

Mit Mitteilung vom 21. Mai 2019 informierte die
Rechtsabteilung die Beteiligten iber die rilckwirkende
Aussetzung des Erteilungsverfahrens mit Wirkung vom 15.
Mai 2019 sowie dariber, dass der Hinweis iUber die
Erteilung berichtigt werden wiirde. Die Lo&schung dieses
Hinweises wurde im Europaischen Patentblatt am 26. Juni
2019 veroffentlicht.

Am 17. Juli 2019 stellte die Beschwerdefithrerin jene
Antradge, die von der Rechtsabteilung mit der nunmehr

angefochtenen Entscheidung zurickgewiesen wurden.

Am 7. Oktober 2019 legte die Beschwerdegegnerin in
Entsprechung einer Aufforderung der Rechtabteilung die
gesamte Klageschrift einschlieRlich der Klagebegriindung

vVOr.

Die Beschwerdefihrerin brachte vor, dass nach der
Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der
Rechtssache J 15/13 bei einem Aussetzungsantrag unter
anderem geprift werden miisse, ob die Klage zu einem
Urteil im Sinne des Artikels 61 (1) EPU fithren kann. Der
Gegenstand einer Klage werde nicht nur durch die
Antradge, sondern auch durch die Klagebegriindung
bestimmt. Daher sei die Vorlage der Klagebegrindung zur

Uberpriifung des Vorliegens dieser Voraussetzung
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erforderlich. Eine erst nach Bekanntmachung des
Hinweises lber die Erteilung des europaischen Patents
vorgelegte Klagebegriindung diirfe bei der Entscheidung
Uber die Aussetzung des Verfahrens nicht mehr

beriicksichtigt werden.

Die Beschwerdefiihrerin behauptete des Weiteren, dass
die Vorlage eines bloRen Klageauszugs
Rechtsmissbrauchsverdacht begriinde. Aus der Vorlage der
ersten Seite und der letzten Seiten der Klageschrift
sei ersichtlich, dass die dazwischen befindliche
Klagebegriindung gezielt entnommen worden sei. Dies sei
als starker Hinweis dafiir anzusehen, dass die
Beschwerdegegnerin beflirchtet habe, die Vorlage der
vollstédndigen Klageschrift werde einer Uberpriifung

durch das Europaische Patentamt nicht standhalten.

Darliber hinaus verzdgere die Beschwerdegegnerin das
Verfahren vor dem Europaischen Patentamt
rechtsmissbrauchlich, was in der angefochtenen
Entscheidung nicht berilicksichtigt worden sei. Zum einen
sei der Antrag auf Aussetzung erst nach Ergehen der
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU gestellt worden. Zum
anderen sei auch die Vindikationsklage
rechtsmissbrauchlich und bewusst im falschen Rechtsweg
eingelegt worden, namlich beim Verwaltungsgericht
Minchen anstatt beim Landgericht Minchen I. Die
Verhandlungen iber Berechtigungsanteile seien als
Einheit mit der rechtmissbrauchlichen Vindikationsklage
anzusehen und hatten nur aus Forderungen der

Beschwerdegegnerin bestanden.

Bei der Zurickweisung des Hilfsantrags auf Anordnung
der Fortsetzung des Verfahrens sei die Rechtsabteilung
bei der Abwagung der Interessen der beiden Beteiligten

nicht auf das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
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eingegangen, dass die Erfindung bereits Gegenstand
umfangreicher Nachahmungen von Wettbewerbern sei.
Ebenso sei unberiicksichtigt geblieben, dass ein
rechtskraftiges Urteil iUber die Vindikationsklage erst
am Ende der Patentlaufzeit zu erwarten sei. Dies
verwehre der Beschwerdefithrerin im Ergebnis den Schutz

ihrer Erfindung vor Nachahmungen durch Wettbewerber.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass dem vorgelegten
Klageauszug und der gerichtlichen Eingangsbestatigung
entnommen habe werden konnen, dass die
Beschwerdegegnerin ein Verfahren gegen die
Beschwerdefihrerin mit dem Ziel eingeleitet habe, eine
Entscheidung im Sinne des Artikel 61 (1) EPU zu
erwirken. Dementsprechend habe die Rechtsabteilung vor
Treffen der Aussetzungsentscheidung auch keine weiteren

Unterlagen von der Beschwerdegegnerin angefordert.

Eine ausfihrliche Prifung der Klage sei nur bei
Zweifeln Uber die Natur der Klage, insbesondere bei
Rechtsmissbrauchsverdacht angezeigt. Im vorliegenden
Fall habe es keinerlei Anhaltspunkte dafliir gegeben. Ob
eine ausfihrlichere Prifung erforderlich sei, sei zudem
eine Ermessenentscheidung der Rechtsabteilung. Diese

habe ihr Ermessen korrekt ausgeibt.

In der Entscheidung J 15/13 habe die Juristische
Beschwerdekammer ausgefiithrt, dass die Prifung der
Voraussetzungen der Regel 14 i1i.V.m. Artikel 61 EPU
nicht zu einer inhaltlichen Prifung der Klage fihren
dirfe, da diese allein den nationalen Gerichten
vorbehalten sei. Lediglich bei der Prifung, ob es sich
bei der Klage tatsdchlich um eine im Sinne des

Artikel 61 (1) EPU handle, dirfe das Europdische
Patentamt auch das Klagevorbringen bericksichtigen.

Dies sei jedoch nicht zwingend.
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Das Verfahren werde durch die Beschwerdegegnerin nicht
rechtsmissbrdauchlich verzdgert. Dritte kdnnten an jedem
beliebigen Zeitpunkt vor dem Tag der Bekanntmachung der
Patenterteilung eine Aussetzung des Verfahrens
beantragen. Dariiber hinaus habe die Beschwerdegegnerin
erst am Ende des Prifungsverfahrens abschatzen koénnen,
auf welchen beanspruchten Erfindungsgegenstand sich die
Anmeldung letztlich beschranken werde. Die
Vergleichsverhandlungen seien keinesfalls auf
Forderungen der Beschwerdegegnerin beschrankt gewesen;
vielmehr habe auch die Beschwerdefiihrerin einen
Vorschlag fiir eine giitliche Einigung gemacht. Zudem sei
es ein Ubliches Vorgehen, eine fiir ein Landgericht
bestimmte Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen,
um die unmittelbare Rechtshangigkeit der Klage noch vor
Zustellung an den Beklagten zu erreichen. Dieses
Vorgehen sei angesichts der gebotenen Eile notwendig
gewesen und begriinde keinen Hinweis auf

Rechtsmissbrauch.

Die Rechtsabteilung habe eine Abwagung der Interessen
der beiden Beteiligten vorgenommen. Das Interesse der
Beschwerdefithrerin an der Verfolgung angeblicher
Benutzungen durch Wettbewerber sei nicht starker zu
gewichten als das Interesse der Beschwerdegegnerin und
Vindikationsklagerin, iiber ihre Erfindung bestimmen zu
konnen. Zudem sei die Verfolgung von Benutzungen der
Erfindung durch Wettbewerber auch im Interesse der
Beschwerdegegnerin. Die Patentlaufzeit der
Streitpatentanmeldung von maximal 20 Jahren ende im
November 2032, also erst in 12 Jahren. Ein
rechtskraftiges Urteil sei daher keineswegs erst am
Ende der Patentlaufzeit zu erwarten. Die Beschwerde sei

daher zurlckzuweisen.
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Mit Mitteilung vom 15. Dezember 2020 teilte die Kammer
den Beteiligten ihre vorlaufige Einschatzung der

voraussichtlich entscheidungsrelevanten Punkte mit.

Mit Schriftsatz vom 27. Januar 2021 erganzte die
Beschwerdefiithrerin ihr Vorbringen zur Auslegung von
Artikel 61 (1) EPU und Regel 14 (1) EPU dahingehend,
dass die Rechtshangigkeit der Klage nicht schon mit
deren Einreichung beim Verwaltungsgericht Miinchen
begriindet worden sei. In mehreren Gesetzeskommentaren
zur deutschen Verwaltungsgerichtsordnung werde
ausgefiihrt, dass Rechtshdngigkeit nicht eintrete, wenn
die Klage bei einem als unzustandig erkannten Gericht
eingereicht werde, das Verwaltungsgericht nur als Bote
genutzt werde und die Anwendung von § 253 (1) der
deutschen Zivilprozessordnung (ZP0O) umgegangen werden
solle. All dies treffe auf die Beschwerdegegnerin zu,
wie auch aus deren eigenen Eingaben hervorgehe. Die
Rechtsgrundlagen des nationalen Rechts seien
uneingeschréankt zu berilicksichtigen. Als Sonderabkommen
zur Pariser Verbandsibereinkunft diirfe das EPU den
durch Artikel 2 PVU ausdriicklich vorbehaltenen
Rechtsvorschriften jedes der Verbandslander iiber das
gerichtliche und das Verwaltungsverfahren und die

Zustandigkeit zu Rechtsbehelfen nicht zuwiderlaufen.

Die Beschwerdefiihrerin brachte zudem vor, dass dem
Europédischen Patentamt bei der Entscheidung tber die
Aussetzung nach Regel 14 (1) EPU kein Ermessen zukomme,
auch nicht hinsichtlich der Frage, ob fiir die Prifung
des Nachweises eines Verfahrens im Sinne des

Artikel 61 (1) EPU die urspriinglichen Klageantrage
ausreichen und auf die Klagegriinde verzichtet werden
kann. Auf die urspringlich eingereichten Klageantrage
treffe auch nicht zu, dass diese Art und Umfang des

Rechtsschutzbegehrens und damit den Tenor der



XXTI.

-7 - J 0014/19

angestrebten gerichtlichen Entscheidung determinierten,
da die Antrage im Laufe eines Verfahrens vollstandig
geandert werden konnten. Aufgrund der zweigliedrigen
Definition des Streitgegenstandes - bestehend aus
Klageantrag und Klagegrund - milssten die Klagegrinde
bei der Prifung des Nachweises einer Klage gemal
Artikel 61 (1) EPU zwingend miteinbezogen werden.
Generell miisse Beweismaterial umso stichhaltiger sein,
je schwerwiegender eine Tatfrage sei. Da die
Entscheidung liber die Aussetzung eine Blockierung der
Patenterteilung bewirke, sei die Frage des Nachweises
der Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 61 (1) EPU
als auBerst schwerwiegend anzusehen, zumal der Anmelder
vor Erlass der Entscheidung nicht gehort werde.
Missbrauchsverdacht sei keine Voraussetzung fir eine
ausfihrliche Prifung der Klage einschlieBlich der

Klagegrunde.

Des Weiteren brachte die Beschwerdefiihrerin vor, dass
die vorlaufige Meinung der Kammer im Widerspruch zu der
Entscheidung J 15/13 stehe und folgende Rechtsfragen
grundsatzlicher Bedeutung aufwerfe:

a) ob es bei der Uberpriifung der Einleitung eines
Verfahrens nach Art. 61 (1) EPU geboten sei, auch
die Klagegrinde zu Uberpriifen, da der Gegenstand
der Klage durch die Klageantrage und die
Klagegriinde bestimmt werde;

b) ob im Hinblick darauf, dass allein der
Antragsteller iUber die entsprechenden Nachweise
verfiige, der Anmelder nicht gehdrt werde und die
Mbglichkeit des Missbrauches eines Antrags auf
Aussetzung des Erteilungsverfahrens bestehe, ein
erhdhtes BeweismaR flir den Nachweis der Einleitung
eines Verfahrens gemdB Artikel 61 (1) EPU gelte;

c) ob es unter dem Gesichtspunkt des rechtlichen

Gehors zuldssig sei, ein Erteilungsverfahrens ohne
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Anhorung des Anmelders und ohne Prufung der
Klagegrunde auszusetzen.
Einen Antrag auf Vorlage dieser Fragen an die GroBe

Beschwerdekammer stellte die Beschwerdefiihrerin nicht.

Am 19. April 2021 wurde mit Zustimmung der Beteiligten
eine mindliche Verhandlung per Videokonferenz

durchgefihrt.

In der mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdegegnerin, dass die Ausfihrungen der
Beschwerdefilhrerin in deren Schriftsatz vom 27. Januar
2021 als wverspatet nicht in das Verfahren zugelassen
werden sollten. In inhaltlicher Hinsicht verwies die
Beschwerdegegnerin darauf, dass Kommentarauszige nicht
mit Rechtsprechung gleichgesetzt werden kdnnten.
Dariber hinaus werde die Rechtshangigkeit einer beim
unzustandigen Gericht eingereichten Klage nach der
deutschen Rechtsprechung nur in einzelnen Extremfdllen
verneint, etwa bei Fehlen eines ernsthaft gemeinten
Rechtsschutzbegehrens oder bei Missbrauch eines
Gerichtes als Boten. Letzteres ware der Fall gewesen,
wenn ein an das Landgericht adressierter Schriftsatz
beim Briefkasten des Verwaltungsgerichtes eingeworfen
worden ware. Im gegenstandlichen Fall sei die Klage
jedoch an jenes Gericht adressiert gewesen, bei dem sie
auch eingebracht worden sei. Die Ernsthaftigkeit des
Rechtsschutzbegehrens sei von der Beschwerdefiihrerin

nie in Zweifel gezogen worden.

Hinsichtlich des Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens
fihrte die Beschwerdefilhrerin in der mindlichen
Verhandlung aus, dass die Beschwerdegegnerin keinerlei
Anlass zu der Beflirchtung habe, dass es zu ihr
nachteiligen Verfigungshandlungen seitens der

Anmelderin kommen konne. Die Beschwerdefithrerin trug
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des Weiteren vor, dass die Beschwerdegegnerin die
Vindikationsklage mittlerweile auf die zugehorige
Teilanmeldung erweitert und die Aussetzung dieses
Verfahrens erneut erst kurz vor Erteilung beantragt
habe. Im gegenstandlichen Fall dauere die Aussetzung
des Erteilungsverfahrens auch bereits beinahe zwei
Jahre an; die weitere Dauer des nationalen

Vindikationsverfahrens sei ungewiss.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte, dass der Zweck der
Aussetzung des Erteilungsverfahrens nicht auf die
Verhinderung von Verfliigungshandlungen beschrankt sei.
Vielmehr diene die Aussetzung des Verfahrens auch der
Sicherung der eigenen Handlungsfreiheit und verhindere
die Geltendmachung unberechtigter
Unterlassungsanspriiche. Im nationalen
Vindikationsverfahren sei fir 2. Juni 2021 eine

Vorbesprechung anberaumt worden.

Die Schlussantrage am Ende der mindlichen Verhandlung
entsprachen den oben genannten Antragen (siehe
Nr. I-IITI oben).

Entscheidungsgrinde

Bericksichtigung des Vorbringens der Beschwerdefihrerin

im Schriftsatz vom 27. Januar 2021

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Ablauf
einer von der Kammer in einer Mitteilung nach

Regel 100 (2) EPU bestimmten Frist oder, wenn eine
solche Mitteilung nicht ergeht, nach Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung grunds&tzlich

unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
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Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt,

dass auBergewbhnliche Umstédnde vorliegen.

Voraussetzung flir die Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK
2020 ist, dass das in Frage stehende Vorbringen eine
"Anderung des Beschwerdevorbringens" im Sinne dieser
Bestimmung ist. Dieser Begriff ist zunachst unter
Heranziehung von Artikel 13 (1) VOBK 2020 auszulegen,
in dem derselbe Begriff verwendet wird. Bezugspunkt der
Prifung, ob eine Anderung des Beschwerdevorbringens
gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020 vorliegt, ist demnach -
sowelt rechtzeitig eingelegt - die Beschwerdebegriindung
oder Erwiderung. Dadurch unterscheidet sich

Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020 von Artikel 12 (4)
VOBK 2020. Bei letzterer Bestimmung ist Bezugspunkt fir
die Frage, ob ein Teil des Beschwerdevorbringens als

Anderung anzusehen ist, die angefochtene Entscheidung.

Gemahl Artikel 12 (2) VOBK 2020 ist
Beschwerdevorbringen, das nicht auf die der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden "Antrage,
Tatsachen, Einwédnde, Argumente und Beweismittel"
gerichtet ist, als "Anderung" im Sinne des

Artikels 12 (4) VOBK 2020 anzusehen. Dies ist nur dann
nicht der Fall, wenn der Beteiligte zeigt, dass der
betroffene Teil des Vorbringens im erstinstanzlichen
Verfahren in zuldssiger Weise vorgebracht und

aufrechterhalten wurde.

Im Sinne einer systematischen Auslegung ist die Frage,
ob ein Vorbringen eine "Anderung des
Beschwerdevorbringens" im Sinne des Artikel 13 (1)

und (2) VOBK 2020 bewirkt, unter Heranziehung der in
Artikel 12 (2) VOBK 2020 enthaltenen Aufzadhlung der
moglichen Bestandteile von Beschwerdevorbringen zu

beantworten. Demnach bewirkt Vorbringen, das nicht auf
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die in der Beschwerdebegriindung oder Erwiderung
enthaltenen "Antrédge, Tatsachen, Einwadnde, Argumente
und Beweismittel" gerichtet ist, eine Anderung des
Beschwerdevorbringens. Dies ergibt sich auch aus
Artikel 12 (3) VOBK 2020, in dem ebenfalls auf diese
Bestandteile von Beschwerdevorbringen Bezug genommen
und angeordnet wird, dass die Beschwerdebegriindung und
die Erwiderung das vollstdndige Beschwerdevorbringen

eines Beteiligten enthalten miissen.

Eine Anderung der Patentanmeldung oder des Patents nach
dem in Artikel 13 (2) VOBK 2020 genannten Zeitpunkt
stellt in der Regel daher ebenso eine Anderung des
Beschwerdevorbringens im Sinne dieser Bestimmung dar
wie die Anderung eines Einwandes auf Seiten der

Einsprechenden.

Auf Ebene des EPU ist die Moglichkeit, verspatetes
Vorbringen nicht zuzulassen, in Artikel 114 (2) EPU
geregelt; im Hinblick auf Anderungen der
Patentanmeldung oder des Patents kann Artikel 123 (1)
EPU ergidnzend als Rechtsgrundlage herangezogen werden
(vgl. R 6/19, Nr. 5-10 der Griinde). Artikel 114 (2) EPU
nimmt auf "Tatsachen und Beweismittel" Bezug; auf
Grundlage dieser Bestimmung kann verspatetes
Vorbringen, das ein Tatsachenelement enthalt,

unberiicksichtigt bleiben.

Nach Ansicht der Kammer ist bereits die Bezugnahme auf
eine bestimmte Textstelle eines Dokumentes - also auf
einen Teil eines Beweismittels zum Nachweis einer
bestimmten Tatsache - als Tatsachenelement eines
Vorbringens anzusehen. Ob ein Vorbringen, das ein
Tatsachenelement enthidlt, eine Anderung im Sinne des
Artikels 12 (4) VOBK 2020 bzw. eine Anderung des

Beschwerdevorbringens im Sinne des Artikels 13 (1)
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und (2) VOBK 2020 darstellt, muss - unter Anwendung des
jeweiligen Bezugspunktes (siehe oben, Nr. 1.2 der
Grinde) - im Gesamtzusammenhang der Umstdnde des

Einzelfalles beurteilt werden.

Der bloBe Umstand, dass eine Beteiligte bereits ein
bestimmtes Dokument in das Beschwerdeverfahren
eingefihrt hat, bedeutet nicht, dass dessen gesamter
Inhalt Teil des Beschwerdevorbringens dieser
Beteiligten ist. Beruft sich eine Beteiligte in ihrem
welteren Vorbringen auf andere als die bisher
herangezogenen Textstellen eines solchen Dokuments,
kann dies daher eine Anderung des Beschwerdevorbringens
bewirken (vgl. T 482/18, Nr. 1.2.5 e) der Griinde). Nach
Ansicht der Kammer stellt grundsatzlich sowohl eine
neue Kombination von Tatsachenelementen (z.B. die Wahl
einer anderen Entgegenhaltung oder einer anderen
Textstelle einer Entgegenhaltung als Ausgangspunkt fir
die Beurteilung erfinderischer Tatigkeit) als auch eine
neue Kombination von Tatsachen- und Rechtselementen
(z.B. die Bezugnahme auf eine bereits erdrterte
Textstelle in einem anderen rechtlichen Zusammenhang)
eine Anderung des Beschwerdevorbringens dar. Von einer
Anderung des Beschwerdevorbringens abzugrenzen ist die
bloRe Verfeinerung einer bereits bestehenden
Argumentationslinie (vgl. T 247/20, Nr. 1.3 der

Grinde) .

Nach Ansicht der Kammer ist der Begriff der "Argumente"
in Artikel 12 (2) VOBK 2020 so auszulegen, dass das
Auslegungsergebnis im Einklang mit Artikel 114 (2) EPU
steht. Ausfuhrungen einer Beteiligten, die
ausschlieBlich die Auslegung des EPU betreffen,
enthalten kein Tatsachenelement, also keine Bezugnahme
auf "Tatsachen und Beweismittel”" im Sinne des

Artikel 114 (2) EPU. Deartige reine Rechtsausfilhrungen
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fallen nach Ansicht der Kammer daher nicht unter den
Begriff der "Argumente" in Artikel 12 (2) VOBK 2020.
Dieser Begriff bezieht sich nach Ansicht der Kammer
vielmehr auf Ausfihrungen, die sowohl Rechts- als auch
Tatsachenelemente enthalten. Dies ist insbesondere bei
Fragen der Patentierbarkeit regelmaBig der Fall, etwa
wenn eine Beteiligte unter Heranziehung der Kunstperson
des Fachmanns und im Hinblick auf eine angestrebte
Rechtsfolge zum Offenbarungsgehalt der urspriinglich
eingereichten Anmeldung oder einer vorveroffentlichten

Patentschrift vortragt.

Da Ausfiithrungen, die ausschlieBlich die Auslegung des
EPU betreffen, nicht unter den Begriff der "Argumente"
gemal Artikel 12 (2) VOBK zu subsumieren sind, bewirken
derartige reine Rechtsausfithrungen auch keine Anderung
im Sinne des Artikel 12 (4) VOBK 2020. Im Ergebnis wird
dies auch in den erlduternden Bemerkungen zu der VOBK
2020 bestatigt: "Ausfihrungen eines Beteiligten, die
ausschlieBlich die Auslegung des Rechts betreffen, sind
nicht als Anderung im Sinne des neuen Artikels 12 (4)
zu behandeln" (CA/3/19, Rn. 54; siehe auch die in CA/
3/19 enthaltene Tabelle zu den Anderungen der VOBK mit
Erldauterungen) . Auf Artikel 13 (1) und (2) VOBK 2020
ist dies entsprechend anzuwenden, sodass reine
Rechtsausfihrungen ohne Tatsachenelement auch keine
Anderung des Beschwerdevorbringens im Sinne dieser

Bestimmungen bewirken konnen.

Die Ausfihrungen der Beschwerdefilthrerin in deren
Schriftsatz vom 27. Januar 2021 sind entweder (i) eine
Wiederholung oder Verfeinerung von bereits in der
Beschwerdebegriindung enthaltenen Ausfihrungen, (ii)
Ausfiihrungen, die ausschlieBlich die Auslegung von
Artikel 61 (1) EPU und Regel 14 (1) EPU betreffen oder

(iii) Ausfiihrungen zu deutschem Recht, die in
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unmittelbarem Zusammenhang mit den in der Mitteilung
nach Artikel 15(1) VOBK 2020 erstmals getatigten
Aussagen der Kammer zum deutschen Recht stehen. Die
Ausfiihrungen der Beschwerdefithrerin im Schriftsatz wvom
27. Januar 2021 werden von der Kammer daher gemal
Artikel 13 (2) VOBK 2020 beritcksichtigt. Auf die Frage,
ob Ausfiithrungen einer Beteiligten, welche
(ausschlieRlich) die Auslegung fremden Rechts
betreffen, ebenfalls keine Anderung des
Beschwerdevorbringens gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020
bewirken konnen oder ob diese, wie in manchen
nationalen Rechtsordnungen (vgl. C. Esplugues et al.,
General Report on the Application of Foreign Law by
Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe, in
Esplugues et al., Application of Foreign Law, 2011,

S. 8, Rn. 7) als Ausfihrungen mit Tatsachenelement

anzusehen sind, muss insofern nicht eingegangen werden.

Anspruch auf Erteilung eines europadischen Patents

GemadB Artikel 60 (1) EPU steht das Recht auf das
europaische Patent dem Erfinder oder seinem
Rechtsnachfolger zu. Im Verfahren vor dem Europaischen
Patentamt wird gemidB Artikel 60 (3) EPU fingiert, dass
dem jeweiligen Anmelder - also demjenigen, der die
Erteilung des europaischen Patents formal beantragt hat

- das Recht auf das europadische Patent zukommt.

Das Europdische Patentamt ist nicht befugt, dariber zu
entscheiden ob ein bestimmter Anmelder einen Anspruch
gemaB Artikel 60 (1) EPU auf Erteilung eines
europaischen Patents flir den Gegenstand einer
bestimmten Anmeldung hat (G 3/92, Nr. 3 der Griinde).
Nach dem Anerkennungsprotokoll sind hierfiir
ausschlieBlich die Gerichte der Vertragsstaaten

zustandig. Diese kdnnen den Anspruch auf Erteilung des
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europadischen Patents einer Person zusprechen, die sich
von der Person des Anmelders vor dem Europaischen

Patentamt unterscheidet.

Gemal Artikel 9 (2) des Anerkennungsprotokolls dirfen
die Zustandigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung
iber den Anspruch auf Erteilung eines europdischen
Patents anerkannt werden soll sowie die GesetzmadBigkeit
dieser Entscheidung nicht nachgepriift werden.
Wenngleich primdr an die Vertragsstaaten des EPU
adressiert, ist das Anerkennungsprotkoll gemal

Artikel 164 (1) EPU Bestandteil des EPU und somit auch
flir das Europaische Patentamt verbindlich (siehe

J 36/97, Nr. 4 der Grinde; zur Anerkennungspflicht
siehe auch Regel 16 (2) EPU).

Wird der Anspruch auf Erteilung des europaischen
Patents durch rechtskrédftige Entscheidung eines
nationalen Gerichts einer anderen Person als dem
Anmelder zugesprochen, kann diese gemal Artikel 61 (1)
EPU bestimmte Verfiigungshandlungen vornehmen: Der
tatsachliche Berechtigte kann die Anmeldung im eigenen
Namen weiterverfolgen, eine neue Anmeldung fiir dieselbe
Erfindung einreichen oder die Zurilckweisung der

Anmeldung beantragen.

Aussetzung des Erteilungsverfahrens - Zweck und Wirkung

Aufgrund der Fiktion des Artikel 60 (3) EPU kann ein
unberechtigter Anmelder bis zum Vorliegen der
rechtskraftigen Entscheidung eines nationalen Gerichts
im Sinne des Artikel 61 (1) EPU im Verfahren vor dem
Europaischen Patentamt Verfligungshandlungen vornehmen,
die nicht im Interesse des tatsachlich Berechtigten
sind. Daher wird das Patenterteilungsverfahren gemaB

Regel 14 (1) EPU ausgesetzt, wenn ein Dritter den
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Nachweis erbringt, ein nationales Gerichtsverfahren mit
dem Ziel eingeleitet zu haben, eine Entscheidung im
Sinne des Artikel 61 (1) EPU zu erwirken und der
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens nicht schriftlich

zustimmt.

Die Aussetzung des Erteilungsverfahrens dient daher dem
Schutz des Dritten, der nach rechtskraftigem Abschluss
des nationalen Gerichtsverfahrens als rechtmaBiger
Inhaber der Anmeldung feststehen kénnte (J 7/96,

Nr. 2.3 der Griunde; J 20/05, Nr. 3 der Griunde; J 2/14,
Nr. 3.4 der Griunde; J 17/12, Nr. 5.1 der Griunde). Die
Aussetzung des Verfahrens schiitzt den Dritten zudem vor
der Geltendmachung von unberechtigten
Unterlassungsansprichen und sichert dadurch auch dessen
Handlungsfreiheit. Dariber hinaus ermdéglichen

Regel 14 (3) EPU und Artikel 61 (1) EPU dem tatsdchlich
Berechtigten, die Stellung des Anmelders und die damit
verbundenen Rechte im zentralisierten Verfahren vor dem
Europaischen Patentamt zu erlangen. Ohne die
Mbéglichkeit der Aussetzung des Verfahrens milsste der
tatsdchlich Berechtigte ab Erteilung des Europaischen
Patents flir jeden benannten Vertragsstaat, in dem das
Patent validiert wurde, ein separates

Vindikationsverfahren nach nationalem Recht fihren.

Nach Regel 15 EPU darf ab dem Tag des Nachweises der
Verfahrenseinleitung weder die Anmeldung noch die
Benennung eines Vertragsstaates zurickgenommen werden.
Dadurch soll der moglicherweise tatsdchlich Berechtigte
vor nachteiligen Verfigungshandlungen des Anmelders
geschiitzt werden (J 7/96, Nr. 8 Grunde; J 24/13,

Nr. 3.4 der Griunde). Zusatzlich zu diesem
Verfigungsverbot fir den Anmelder bewirkt eine
Aussetzung, dass auch das Europadische Patentamt keine

wirksamen Rechtsakte mehr vornehmen kann. Das
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Erteilungsverfahren verbleibt unverandert in dem
Rechtsstadium, in dem es sich zum Zeitpunkt der
Aussetzung befand (J 38/92, Nr. 2.5 der Grinde; siehe
auch J 17/12, Nr. 4.2 und 6.8 der Griunde).

Als vorbeugende MaBnahme zur Sicherung der Rechte des
Dritten erfolgt die Aussetzung unverziglich. Der
Anmelder wird - ohne davor gehdrt werden zu milssen - im
Wege einer Mitteilung von der Aussetzung des Verfahrens
unterrichtet. AnschlieRend hat er die Mdglichkeit, sich
dieser zu widersetzen und eine beschwerdefahige
Entscheidung zu erwirken (J 28/94 vom 4. Dezember 1996,
Nr. 2.1 und 2.2.1 der Griunde; J 15/06, Nr. 5 der
Grinde) . Die Aussetzung des Erteilungsverfahrens wird
unmittelbar an jenem Tag wirksam, an dem das Vorliegen
der Voraussetzungen der Regel 14 (1) EPU vom Dritten
nachgewiesen wurde (J 9/12, Nr. 11 der Grinde) und kann
auch rickwirkend auf diesen Tag ausgesprochen werden

(J 7/96, Nr. 3 der Entscheidungsformel; J 36/97, Nr. 2
der Entscheidungsformel; J 15/06, Nr. 14 der Griunde).

Wurde die Aussetzung des Verfahrens von einer
erstinstanzlichen Abteilung zu Unrecht angeordnet, kann
im Beschwerdeverfahren nur die Fortfihrung des
Erteilungsverfahrens mit Wirkung fir die Zukunft
angeordnet werden. Die unmittelbare Wirkung der
Aussetzung kann weder rickwirkend beseitigt noch durch
eine Entscheidung im Beschwerdeverfahren riickgangig
gemacht werden (J 9/06, Nr. 5.2 der Griunde; vgl. auch

J 10/19, Nr. 5-7 der Grinde, zur Unterbrechung des
Verfahrens wegen Insolvenz nach Regel 142 (1) b) EPU).

Voraussetzungen fir die Aussetzung und Zeitpunkt des

Nachweises
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GemaB Regel 14 (1) EPU muss ein Dritter fir eine

Aussetzung des Erteilungsverfahrens nachweisen, dass

- der Dritte gegen den Anmelder

- ein Verfahren eingeleitet hat

- mit dem Ziel, eine Entscheidung im Sinne des
Artikels 61 (1) EPU zu erwirken (vgl. J 15/13,
Nr. 2.6.2.3 der Grinde).

Die Aussetzung eines Erteilungsverfahrens gemal

Regel 14 (1) EPU setzt zudem ein anhingiges
Erteilungsverfahren voraus. Nach Artikel 97 (3) EPU
wird die Entscheidung ilber die Erteilung des
europaischen Patents an dem Tag wirksam, an dem der
Hinweis auf die Erteilung im Europdischen Patentblatt
bekannt gemacht wird. Bis dahin ist ein
Erteilungsverfahren anhangig und dessen Aussetzung
moéglich (J 7/96, Nr. 10 der Grinde).

Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen fir
eine Aussetzung des Verfahrens gemdB Regel 14 (1) EPU
muss wahrend eines anhdngigen Erteilungsverfahrens und
somit vor Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung im Europaischen Patentblatt erfolgen.
Beweismittel, die erst nach diesem Zeitpunkt
eingereicht werden, dirfen vom Europaischen Patentamt

hierfiir nicht bericksichtigt werden.

Die Beschwerdegegnerin legte den Klageauszug sowie die
gerichtliche Eingangsbestatigung vor Bekanntmachung des
Hinweises lber die Erteilung des europaischen Patents
im Europaischen Patentblatt und somit rechtzeitig vor.
Die vollstandige Klagebegriindung wurde hingegen erst
nach dieser Bekanntmachung vorgelegt. Dieses
Beweismittel ist fir die Beantwortung der Frage, ob die
Beschwerdegegnerin das Vorliegen der in Regel 14 (1)

EPU genannten Voraussetzungen wahrend eines anhidngigen
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Erteilungsverfahrens nachgewiesen hat, daher nicht zu

beriicksichtigen.

Nachweis der Parteienidentitat

Mit dem rechtzeitig vorgelegten Klageauszug wurde der
Nachweis der nach Regel 14 (1) EPU erforderlichen
Parteienidentitat erbracht: die die Aussetzung
beantragende Beschwerdegegnerin ist Kldgerin im
nationalen Gerichtsverfahren und die Beschwerdefithrerin

und Anmelderin ist darin Beklagte.

Nachweis der Einleitung eines nationalen Verfahrens

Zu welchem Zeitpunkt ein nationales Verfahren als
eingeleitet gilt, wird von Regel 14 (1) EPU nicht
bestimmt. Auch an anderer Stelle enthidlt das EPU keine
autonome Definition der Rechtshédngigkeit nationaler
Gerichtsverfahren (siehe demgegeniiber etwa die autonome
Definition des Zeitpunktes der Anrufung eines Gerichts
in Artikel 32 EuGVVO). Die Frage des Zeitpunkts der
Rechtshangigkeit ist daher nach dem Verfahrensrecht
jenes Staates zu beurteilen, dessen Gerichte zum
Treffen einer Entscheidung im Sinne des Artikels 61 (1)
EPU angerufen wurden (siehe J 7/00, Nr. 3.1 der Griinde;
J 2/14, Nr. 2.2 der Grinde; vgl. auch T 1138/11,

Nr. 1.7.1. der Grinde, zum Zeitpunkt der
Rechtshidngigkeit gemd&B Regel 89 (1) EPU beim Beitritt

des vermeintlichen Patentverletzers).

Artikel 8 des Anerkennungsprotokolls stiitzt dieses
Auslegungsergebnis. Nach dieser Bestimmung hat sich ein
wegen desselben Anspruchs auf Erteilung eines
europadischen Patents zwischen denselben Parteien spater
angerufenes Gericht zugunsten des zuvor angerufenen

Gerichts fir unzustandig zu erklaren. Welches Gericht
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zuvor angerufen wurde, muss nach dem Zeitpunkt der
Rechtshangigkeit entschieden werden. Diese wird im
Anerkennungsprotokoll aber ebenso wenig definiert wie
in Regel 14 (1) EPU. Im Sinne eines einheitlichen
europaischen Rechtsverstandnisses kann in diesem
Zusammenhang die Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs zu Artikel 21 EuGVU - der Artikel 8 des
Anerkennungsprotokolls inhaltlich entspricht und diesem
zeitlich vorausgeht - unterstiitzend herangezogen
werden. Auch diesbeziiglich ist der Zeitpunkt der
Rechtshangigkeit fir jedes Gericht nach seinem
jeweiligen nationalen Verfahrensrecht zu beurteilen
(EuGH, Rs. 129/83, Nr. 15 der Griunde; ECLI:EU:C:
1984:215) .

Nach dem jeweiligen nationalen Verfahrensrecht der
Vertragsstaaten des EPU kann die Rechtshangigkeit
grundsatzlich entweder bereits mit Einreichung des
verfahrenseinleitenden Schriftsatzes oder erst mit
Zustellung dieses Schriftsatzes an die gegnerische
Partei eintreten. Unterschiede hinsichtlich des
Zeitpunktes der Rechtshangigkeit bestehen aber nicht
nur zwischen den Vertragsstaaten. Auch innerhalb eines
einzigen Vertragsstaates kann die Rechtshangigkeit je
nach Rechtsweg zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt

beginnen.

Im gegenstandlichen Fall wurden die deutschen Gerichte
zum Treffen einer Entscheidung im Sinne des

Artikels 61 (1) EPU angerufen. Daher ist die Frage des
Zeitpunkts der Rechtshangigkeit des nationalen
Verfahrens nach deutschem Verfahrensrecht zu
beurteilen. Aus Sicht des Europadischen Patentamts ist
deutsches Recht im kollisionsrechtlichen Sinn fremdes
Recht.
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Bei der Anwendung fremden Rechtes muss das Européadische
Patentamt dieses, soweit mdglich, im Gesamtzusammenhang
der fremden Rechtsordnung anwenden. Dabei ist das
Europadische Patentamt als von staatlichen Behdrden und
Gerichten unabhdngige internationale Organisation nicht
an die Rechtsprechung nationaler Gerichte zur Auslegung
der anzuwendenden fremden Rechtsnorm gebunden (zur
fehlenden Bindungswirkung der Rechtsprechung des EuGH
vgl. R 1/10, Nr. 2 der Grinde). Sofern dem Europaischen
Patentamt bekannt, sollte insbesondere
héchstgerichtliche nationale Rechtsprechung bei der
Entscheidungsfindung jedoch beriicksichtigt und

gewlirdigt werden.

Der Verweis der Beschwerdefihrerin auf Artikel 2 (3)
der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) scheint auf
einem Missverstandnis zu beruhen. Zweck dieser
Bestimmung ist, den Vertragsstaaten der PVU in den
genannten Bereichen Ausnahmen von dem Gebot der
Inldnderbehandlung zu ermdglichen. Grundsatze flur die
Anwendung nationalen Rechts im Rahmen des
Aussetzungsverfahrens vor dem Europdischen Patentamt

kénnen dieser Bestimmung nicht entnommen werden.

In Deutschland beginnt die Rechtshédngigkeit im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren mit Erhebung der
Klage bei Gericht (§ 90 VwGO); im zivilgerichtlichen
Verfahren hingegen erst mit Zustellung der Klage an den
Beklagten (§§ 253 (1), 261 (1) ZPO).

Die Patentvindikationsklage der Beschwerdegegnerin ging
am 3. Mai 2019 beim Verwaltungsgericht Miinchen ein;
damit wurde die Streitsache rechtshédngig. Gemal § 173
VwGO i.V.m. § 17b (1) GVG blieben die Wirkungen der
Rechtshangigkeit bestehen, als das Verwaltungsgericht

Miinchen die Klage wegen Unzulassigkeit des
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Verwaltungsrechtswegs an das Landgericht Minchen

verwies.

Die Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, dass
Rechtshangigkeit nicht schon mit Eingang der
Vindikationsklage beim Verwaltungsgericht Minchen,
sondern frilthestens mit der Verweisung an das
Landgericht Minchen I eintrat. Die Beschwerdefiihrerin
begriindet dies mit Verweisen auf deutsche

Gesetzeskommentare.

Gesetzeskommentare sind keine amtlichen
Veroffentlichungen und gehdren weder zum durch
Rechtsetzung entstandenen Recht noch zur
Rechtsprechung. Fir sich genommen sind sie bei der
Anwendung fremden Rechtes durch das Europaische

Patentamt daher nicht zu beriicksichtigen.

Soweit in Gesetzeskommentaren nationale Rechtsprechung
zur Auslegung der vom Europaischen Patentamt
anzuwendenden nationalen Rechtsnormen angefiihrt ist,
haben die Beteiligten diese Rechtsprechung aus den

Kommentaren zu extrahieren und separat vorzutragen.

In den von der Beschwerdefilhrerin vorgelegten
Kommentarausziigen fehlen teilweise die FuBRnoten bzw.
Quellengaben zu den darin getadtigten Aussagen.
Beteiligte und deren Vertreter sollten nicht davon
ausgehen, dass die Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts Zugang zu der gesamten
rechtswissenschaftlichen Literatur aller
Vertragsstaaten des EPU haben, insbesondere wenn diese
Literatur nicht das Patentrecht betrifft. Die von der
Beschwerdefilhrerin genannten Gesetzeskommentare zur

deutschen Verwaltungsgerichtsordnung wurden daher nur
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in dem Ausmal bericksichtigt, in dem diese vorgelegt

wurden.

Sofern die Aussagen in den von der Beschwerdefiihrerin
genannten Kommentaren von Rechtsprechung gestiitzt sind,
handelt es sich dabei Uberwiegend um
Einzelfallentscheidungen deutscher
Rechtsmittelgerichte. Eine einheitliche, gefestigte
Rechtsprechung der obersten Gerichtshdfe des Bundes
kann den vorgelegten Kommentarausziigen nicht entnommen
werden. Dariber hinaus unterscheiden sich die Umstande
der in den Kommentaren enthaltenen Entscheidungen
maBgeblich von den Umstanden des gegenstandlichen
Falles.

Das Urteil des Kammergerichts Berlin vom

12. Dezember 2007 in der Rechtssache 3 UF 88/07
betrifft einen vom Kammergericht als offenkundigen
Rechtsmissbrauch angesehenen Fall. Darin hatte der
Ehemann (Antragsteller) einen ersten Scheidungsantrag
gegen seine Ehefrau beim zustandigen Amtsgericht
eingereicht und, einige Wochen spater, einen zweiten
Scheidungsantrag beim unzustandigen Sozialgericht. Der
zweite Scheidungsantrag sollte laut Antragsteller mit
dem ersten von ihm beim zustandigen Amtsgericht
eingeleiteten Verfahren verbunden werden.
AusschlieRBlicher Zweck des zweiten Antrages war die
unmittelbare Herstellung der Rechtshangigkeit durch
Einreichen eines Scheidungsantrages beim Sozialgericht,
um dadurch eine prozessuale Sperrwirkung gegeniiber
einem von der Ehefrau des Antragstellers in den USA
zwischenzeitig gegen ihn eingereichten Scheidungsantrag
zU bewirken. Der erste, beim zustandigen Amtsgericht
eingereichte Scheidungsantrag war zu diesem Zeitpunkt
noch nicht an die Ehefrau des Antragstellers zugestellt

worden und konnte die angestrebte Sperrwirkung daher
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nicht begrinden. Das Kammergericht entschied, dass der
zweite, beim Sozialgericht eingereichte
Scheidungsantrag wegen offenkundigen Rechtsmissbrauchs
keine Rechtshadngigkeit begrinden konnte. Diese
Fallkonstellation, bei der ein prozesseinleitender
Antrag zunachst beim zustandigen und anschlieRend ein
weiteres Mal beim unzustandigen Gericht eingereicht
wird, lasst sich jedoch schon deswegen nicht auf den
gegenstandlichen Fall tlbertragen, da in diesem nicht
zwel prozesseinleitende Antrédge gleichen Inhalts

eingereicht wurden.

In einer anderen Konstellation bejahte das
Oberlandesgericht Schleswig mit Beschluss vom 14. Juli
2008 in der Rechtssache 12 WF 8/08 - trotz Annahme von
Rechtsmissbrauch - die Fortwirkung der in einem
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht eingetretenen
Rechtshangigkeit eines Scheidungsantrags nach der

Verweisung an das zustandige Amtsgericht.

Im Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Minster vom
29. April 2009 in der Rechtssache 8 E 147/09 ("Gericht
als Bote") wurde die Statthaftigkeit der Beschwerde
verneint, da das erstinstanzliche Verwaltungsgericht
keine beschwerdefahige Entscheidung getroffen und die
Klage weder an den Beklagten zugestellt noch an das
Landgericht Berlin verwiesen hatte. Diese Konstellation
unterscheidet sich insofern vom gegenstédndlichen Fall,
als das Verwaltungsgericht Minchen die Klage der
Beschwerdefilhrerin zustellte und die Rechtssache

anschlieRBend an das Landgericht Minchen I verwies.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz wvom
8. Oktober 1980 in der Rechtssache 2 A 28/80 betrifft
einen Fall, in dem eine Klage aufgrund einer falschen

Adressierung wegen eines administrativen Fehlers
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versehentlich beim unzustdndigen Gericht erhoben wurde.
Da die Klage nach dem Willen der Partei gar nicht bei
dem adressierten Gericht eingebracht hatte werden

sollen, ist auch dieser Fall anders gelagert.

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz entschied mit
Beschluss vom 11. Mai 1995 in der Rechtssache

10 A 11400/95, dass die Klagefrist durch Klageerhebung
beim 6rtlich unzustandigen Verwaltungsgericht nach der
Verweisung an das zustandige Gericht auch dann gewahrt
ist, wenn der Klager mit ordnungsgemaler
Rechtsmittelbelehrung liber die Zustandigkeit belehrt
wurde. Das Oberverwaltungsgericht betonte, dass es sich
unmittelbar aus dem Gesetz ergibt, dass die Wirkungen
der Rechtshdngigkeit bestehen bleiben, wenn die Klage
beim unzustandigen Gericht erhoben wird und der
Rechtsstreit anschlieRend an das zustandige Gericht
verwiesen wird. Nach dem Oberverwaltungsgericht kann
dies im Grundsatz daher nicht zweifelhaft sein. Eine
einschrankende Auslegung der Rechtsnorm im Sinne einer
teleologischen Reduktion sei nicht geboten;
Ausnahmefalle eindeutigen Rechtsmissbrauchs seien im

Einzelfall nach anderen Kriterien zu ldsen.

In Erganzung zu den Entscheidungen, die der von der
Beschwerdefiihrerin vorgelegten Kommentarliteratur
entnommen werden koénnen, verweist die Juristische
Beschwerdekammer auf die Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts in der Rechtssache 7 C 12/18
vom 19. Dezember 2019. In diesem Fall hatte eine Klage
beim Oberverwaltungsgericht erhoben werden miissen,
wurde stattdessen aber beim Verwaltungsgericht erhoben.
Das Oberverwaltungsgericht wies die Klage wegen eines
angeblichen VerstoBes gegen den Vertretungszwang vor
dem Oberverwaltungsgericht als unzulassig zuriick. Das

Oberverwaltungsgericht begriindete dies damit, dass



.20

- 26 - J 0014/19

durch die Verweisung gemaB § 17b (1) GVG lediglich
Nachteile vermieden werden sollten, die sich aus der
Anrufung des unzustandigen Gerichts ergeben, eine
Bevorzugung desjenigen, der die Klage vor dem
unzustandigen Gericht erhoben habe, jedoch nicht
angezeigt sei. Das Bundesverwaltungsgericht hob diese
Entscheidung auf und betonte, dass die Uberlegungen des
Oberverwaltungsgerichtes keinen Niederschlag im
geltenden Recht gefunden haben. Demnach verbleibt es
bei dem vor dem unzustandigen Gericht eingetretenen
Rechtsstand, der in den neuen Verfahrensabschnitt vor
dem zustandigen Gericht ibergeleitet wird. Nach den
Ausfiihrungen des Bundesverwaltungsgerichts kann der
Klédger daher etwa auch davon profitieren, dass die
Rechtshangigkeit nach den o6ffentlich-rechtlichen
Prozessordnungen schon mit der Anhangigkeit der Klage
eintritt und es hierfir im Unterschied zu der fir das
zustandige ordentliche Gericht einschlagigen ZPO keiner
Zustellung der Klage bedarf. Ob es von diesem Grundsatz
Ausnahmen geben kann, um einer missbrauchlichen
Erschleichung glinstiger Rechtspositionen zu begegnen,

lieR das Bundesverwaltungsgericht offen.

Hinsichtlich der Frage des Rechtsmissbrauchs verwies
die Beschwerdegegnerin auf das Urteil des Landgerichts
Minchen I vom 4. April 2016 in der Rechtssache

7 O 4170/15. Darin fihrte das Landgericht aus, dass die
Erhebung einer patentrechtlichen Vindikationsklage beim
Verwaltungsgericht nicht rechtsmissbrauchlich ist, da
die Prozessordnungen dieses Vorgehen ermdglichen. Die
hinter der Wahl des angerufenen Gerichts augenfallig
stehende Motivation, schneller die Effekte der
Rechtshangigkeit herbeizufiithren, begriindet nach dem
Landgericht Minchen I noch keine
Rechtsmissbrauchlichkeit. Das Landgericht hielt zudem

fest, dass § 17b (2) Satz 2 GVG eine Regelung zur
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Kostenerstattung im Fall der Anrufung eines
unzustandigen Gerichts trifft und der Gesetzgeber
mithin schon eine Regelung vorgesehen hat, um die aus
der Anrufung eines unzustandigen Gerichts flir den
Gegner resultierenden Konsequenzen einem Ausgleich

zuzufihren.

Insgesamt bietet die von den Beteiligten ins Treffen
gefilhrte nationale Rechtsprechung keinen Anlass, die
dem Gesetz - also § 173 VwGO 1i.V.m. § 17b (1) GVG -
unmittelbar entnehmbare Rechtsfolge in Frage zu
stellen. Demnach trat die Rechtshédngigkeit der
Patentvindikationsklage am 3. Mai 2019 ein und blieb
nach Verweis an das Landgericht Minchen I auch
bestehen. Mit der rechtzeitig vorgelegten
Eingangsbestatigung des Verwaltungsgerichts Miinchen
erbrachte die Beschwerdegegnerin daher den Nachweis der

Einleitung eines nationalen Verfahrens.

Fragen des Rechtsmissbrauchs stellen sich auch in den
Verfahren vor dem Europadischen Patentamt (siehe etwa
Artikel 16 (1) e) VOBK 2020). Zur Vermeidung von
Wertungswiderspriichen sind derartige Fragen vom
Europaischen Patentamt auch im Rahmen des
Aussetzungsverfahrens autonom, also unabhangig wvon
nationalen Rechtsordnungen zu beurteilen. Im Hinblick
auf das Vorbringen der Beteiligten wird die Frage des
Rechtsmissbrauchs im Kontext des Hilfsantrags auf
Anordnung der Fortsetzung des Verfahrens gemal

Regel 14 (3) EPU erdrtert (siehe unten, Nr. 13 der

Griinde, insbesondere Nr. 13.6 der Griinde).

Nachweis eines Verfahrens im Sinne der Regel 14 (1) EPU
i.V.m. Artikel 61 (1) EPU
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Ein Verfahren im Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m.
Artikel 61 (1) EPU ist ein Verfahren, in dem einer
Person der Anspruch auf Erteilung des
streitgegenstandlichen europadischen Patents
zugesprochen werden kann; die europaische
Patentanmeldung oder das europdische Patent muss dabei
eindeutig identifiziert werden kénnen (J 9/06, Nr. 4.4

der Grinde).

Dem rechtzeitig vorgelegten Klageauszug konnen unter
anderem die Klageantridge entnommen werden. Diese
determinieren Art und Umfang des Rechtsschutzbegehrens
und damit den Tenor der angestrebten gerichtlichen
Entscheidung. In den Klageantragen wird ausdriicklich
die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents
von der Beschwerdefihrerin an die Beschwerdegegnerin
sowie die Abgabe einer Einwilligungserklarung zur
Umschreibung der Anmelderstellung im Verfahren vor dem
Europdischen Patentamt beantragt. Das europadische
Patent wird in den Klageantragen mit Nummer benannt und
kann daher eindeutig als das im Verfahren vor dem
Europdischen Patentamt streitgegenstandliche Patent
identifiziert werden. Zudem kann dem vorgelegten
Klageauszug entnommen werden, dass es sich bei der
Klage um eine ,Patentvindikation™ wegen ,der
widerrechtlichen Entnahme bzw. der unberechtigten
Patentanmeldung seitens der Beklagten“ handelt. Mit dem
Klageauszug wurde daher nachgewiesen, dass es sich bei
dem von der Beschwerdegegnerin eingeleiteten Verfahren
um ein Verfahren im Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m.
Artikel 61 (1) EPU handelt.

Im gegenstandlichen Fall konnte die Frage, ob ein
Verfahren im Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m. Artikel
61 (1) EPU eingeleitet wurde, ohne Priifung des in der

Klagebegrindung dargelegten Klagegrunds - verstanden
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als das Tatsachenvorbringen, aus dem die Klageantrage

abgeleitet werden - beantwortet werden.

Dies bedeutet nicht, dass dem Europdischen Patentamt
die Prifung der gesamten Klageschrift im Hinblick auf
die Frage, ob ein Verfahren im Sinne der Regel 14 (1)
EPU i.V.m. Artikel 61 (1) EPU eingeleitet wurde,
verwehrt ist. In J 15/13 brachte der Anmelder vor, dass
das eingeleitete nationale Verfahren nur dem Namen nach
- aber nicht inhaltlich - ein Verfahren zur Ermittlung
der Berechtigung an der Anmeldung sei. In einem solchen
Fall ist es in der Tat angezeigt, die Richtigkeit
dieses Vorbringens auch anhand der Klagebegriindung zu

Uberprifen.

Auch eine solche Uberpriifung ist gemidB Regel 14 (1) EPU
jedoch auf die Frage beschrankt, ob ein Verfahren "mit
dem Ziel" eingeleitet wurde, eine Entscheidung im Sinne
des Artikel 61 (1) EPU zu erwirken. Sie erstreckt sich
nicht auf eine Einschatzung der Erfolgsaussichten der
Klage, da dies in die ausschlieRliche Zustandigkeit des
zur Entscheidung berufenen nationalen Gerichtes
eingreifen wirde (J 3/18, Nr. 5 der Griunde). Die
inhaltliche Prifung der Klage ist nach dem
Anerkennungsprotokoll dem nationalen Gericht
vorbehalten; das Europdische Patentamt hat
diesbeziiglich keinerlei Befugnis (siehe G 3/92, Nr. 3
der Grinde). Die Beurteilung der Schlissigkeit der
Klage, also ob die vom Kladger in der Klagebegriindung
vorgetragenen Tatsachen die Klageantrage rechtfertigen,
ist Teil der Prifung der Begriindetheit der Klage und

somit ebenfalls dem nationalen Gericht vorbehalten.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin verlangt
die Entscheidung J 15/13 keine unbedingte Prifung der

Klagegrinde in jedem Fall. Ausgehend von den konkreten
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Umstanden des Einzelfalles wurde in J 15/13 vielmehr
die Aussage getroffen, dass sich die Priifungsbefugnis
der Beschwerdekammern bei der Frage, ob ein Verfahren
im Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m. Artikel 61 (1) EPU
eingeleitet wurde, auch auf die Klagegriinde erstreckt.
Dieser Aussage ist zuzustimmen. Insofern besteht kein

Widerspruch zu dieser Entscheidung.

Die Definition des Streitgegenstands nach deutschem
Recht betrifft Fragen der Rechtskraft und der
anderweitigen Rechtshédngigkeit innerhalb der deutschen
Rechtsordnung. Entgegen der Ansicht der
Beschwerdefiithrerin ist diese Definition flir die Frage,
ob ein Verfahren gemdB Regel 14 (1) EPU i.V.m.

Artikel 61 (1) EPU vorliegt, daher nicht maBgeblich.
Zudem ist bei der Prifung, ob ein solches Verfahren
vorliegt, auf die Sachlage zum Zeitpunkt der
Entscheidung des Europaischen Patentamts abzustellen.
Die von der Beschwerdefiihrerin genannte hypothethische
Mbéglichkeit einer Anderung von Klageantrdgen zu einem

spateren Zeitpunkt ist daher unerheblich.

Ermessen, Beweiswirdigung und BeweismaB

Dem Europadischen Patentamt kommt bei der Entscheidung
tber eine Aussetzung nach Regel 14 (1) EPU kein
Ermessen zu. Weist ein Dritter das Vorliegen der in
Regel 14 (1) EPU genannten Voraussetzungen rechtzeitig
nach, muss das Erteilungsverfahren ausgesetzt werden
(J 33/03, Nr. 2.1 der Grunde; siehe auch J 28/94 vom
4. Dezember 1996, Nr. 3.1 der Grinde und J 7/96,

Nr. 2.1 der Griunde).

Aus dem Umstand, dass eine Aussetzung nach Regel 14 (1)
EPU keine Ermessensentscheidung ist, folgt nach Ansicht

der Beschwerdefilthrerin, dass dem Europadaischen Patentamt
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auch bei der Frage, ob flir die Priifung des Nachweises
der Einleitung eines Verfahrens im Sinne der

Regel 14 (1) EPU i.V.m. Artikel 61 (1) EPU die
urspringlichen Klageantrage ausreichen, kein Ermessen

zukommt .

Dem ist nicht zuzustimmen. Ermessen bedeutet, dass dem
Entscheidungsorgan des Europaischen Patentamts
ausgehend von bestimmten tatsdachlichen Gegebenheiten
auf Rechtsfolgenseite grundsatzlich mehrere
unterschiedliche Entscheidungen offenstehen. Dies ist
bei Regel 14 (1) EPU nicht der Fall: sind die darin
genannten tatsdchlichen Voraussetzungen erfiillt, muss
das Verfahren ausgesetzt werden; sind diese
Voraussetzungen nicht erfillt, darf nicht ausgesetzt

werden.

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die
tatsachlichen Voraussetzungen filir die Aussetzung nach
Regel 14 (1) EPU erfiillt sind oder nicht. Dabei handelt
es sich um keine Frage des Ermessens, sondern um eine
Frage der Beweiswlrdigung. Bei dieser verschafft sich
das Entscheidungsorgan anhand der Beweismittel eine
Uberzeugung von der Richtigkeit der behaupteten
Tatsachen (zur freien Beweiswiirdigung siehe G 1/12,

Nr. 2 der Entscheidungsformel).

Steht eine entscheidungserhebliche Tatsache nach
Ansicht des Entscheidungsorgans nicht fest, kann es
gemal Artikel 114 (1) EPU die Vorlage von weiteren
Beweismitteln anorden. Darunter fallt auch die
Anordnung der Vorlage der vollstandigen Klageunterlagen
zum Nachweis der behaupteten Einleitung eines
Verfahrens im Sinne des Artikel 61 (1) EPU. Diese
Moglichkeit steht nicht im Widerspruch dazu, dass die
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Entscheidung tber die Aussetzung des Verfahrens nach

Regel 14 (1) EPU keine Ermessensentscheidung ist.

Die Beschwerdefihrerin nahm auch auf das anzuwendende
Beweismall Bezug, hat jedoch keine iberzeugenden Grinde
dargelegt, weswegen bei der Frage, ob ein nationales
Verfahren im Sinne der Regel 14 (1) EPU i.V.m.

Artikel 61 (1) EPU eingeleitet wurde, vom
Regelbeweismall im Verfahren vor den Beschwerdekammern,
also vom Abwadgen der Wahrscheinlichkeit (siehe dazu
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
ITI.G.4.3) abgewichen werden sollte. Dass der Anmelder
vor einer Entscheidung iUber die Aussetzung des
Verfahrens nach Regel 14 EPU nicht gehdrt werden muss,
spricht entgegen der Ansicht der Beschwerdefiihrerin
nicht dafir. Dies ist vielmehr dem Umstand geschuldet,
dass die Aussetzung eine vorbeugende und zeitnah zu
erlassende MaBnahme zur Sicherung der Rechte des

Dritten ist (siehe oben, Nr. 3.4 der Grinde).

Zudem kann der Anmelder nach der Aussetzung des
Erteilungsverfahrens jederzeit - und auch wiederholt -
die Fortsetzung des Verfahrens gemaB Artikel 14 (3) EPU
beantragen. Aus der gemal Regel 14 (1) erforderlichen
Parteienidentitat folgt, dass der Anmelder aufgrund
seiner Parteistellung im nationalen Verfahren
iblicherweise Zugang zu den darin befindlichen
Dokumenten hat. Der Anmelder kann im nationalen
Verfahren befindliche Dokumente somit in der Regel ohne
Mitwirkung der Gegenpartei vorlegen und den Zeitpunkt
seines Fortsetzungsantrags nach Artikel 14 (3) EPU auch
selbst wahlen. Rechtsfragen von grundsatzlicher

Bedeutung stellen sich in diesem Zusammenhang nicht.

Fortsetzung des Erteilungsverfahrens gemaB Regel 14 (3)
EPU



- 33 - J 0014/19

Das Europadische Patentamt kann bei der Aussetzung des
Erteilungsverfahrens oder spiter gemdB Regel 14 (3) EPU
einen Zeitpunkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das
Erteilungsverfahren ohne Ricksicht auf den Stand des
eingeleiteten nationalen Verfahrens fortzusetzen.
Diesbeziiglich kommt dem dafir zustandigen
Entscheidungsorgan des Europaischen Patentamts nach
standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern Ermessen
zu (J 1/16, Nr. 3 der Grunde; J 3/18, Nr. 3 der

Griunde) .

Bei der Ausiibung des Ermessens muss das
Entscheidungsorgan die Interessen des Anmelders und des
Dritten, der das nationale Vindikationsverfahren
angestrengt hat, gegeneinander abwiagen und sich dabei
am Regelungszweck von Artikel 61 EPU orientieren

(J 13/12, Nr. 3.1.10 der Grunde; siehe auch J 2/14,

Nr. 3.3 und 3.4 der Grinde).

Grundsatzlich hat der Anmelder ein Interesse daran, das
Erteilungsverfahren frihestmdglich zum Abschluss zu
bringen, um anschlieRBend die Rechte aus dem
europaischen Patent nutzen zu kdnnen, beispielsweise
zur Lizenzierung oder zur Untersagung der Nutzung der
Erfindung durch andere. Der Dritte wiederum hat ein
Interesse daran, jegliche Verfligungshandlungen durch
den Anmelder vor rechtskraftigem Abschluss des
nationalen Verfahrens zu unterbinden und die eigene

Handlungsfreiheit sicherzustellen.

Welches dieser beiden widerstreitenden Interessen
letztlich berechtigt ist, hangt vom Ausgang des
nationalen Verfahrens ab und lasst sich erst nach
dessen rechtskraftigem Abschluss zweifelsfrei

feststellen. Kommt dem Anmelder der Anspruch auf
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Erteilung des europaischen Patents zu, war dessen
Interesse an der Fortsetzung berechtigt; kommt dieser
Anspruch hingegen dem Dritten zu, war dessen Interesse
an der Aussetzung berechtigt. Zur Klarung der Frage der
tatsdchlichen Berechtigung sind jedoch ausschlieRlich
die nationalen Gerichte zustandig (siehe oben, Nr. 2.2
der Grinde). Die Interessenabwagung durch das
Europidische Patentamt nach Regel 14 (3) EPU hat daher
grundsatzlich ohne inhaltliche Beurteilung des
nationalen Gerichtsverfahrens (J 24/13, Nr. 3.3 der
Grunde; J 2/14, Nr. 3.3 der Grinde) und somit nach

anderen Kriterien zu erfolgen.

Kriterien der Ermessensausibung

Bei der Interessenabwagung sind insbesondere folgende
Kriterien miteinzubeziehen (J 4/17, Nr. 4.3 der Grunde;
siehe auch J 6/10, Nr. 4.2 der Grinde und J 15/13,
Nr. 2.5 der Griunde):
- wie lange das Verfahren vor den nationalen
Gerichten oder Behdrden bereits andauert,
- wie lange die Aussetzung des
Erteilungsverfahrens bereits andauert,
- ob die Aussetzung in einem spaten Stadium des
Erteilungsverfahrens beantragt wurde und
- ob seitens des Dritten rechtsmissbrdauchliches

Verhalten vorliegt.

Bei der Ausibung von Ermessen haben die
Entscheidungsorgane des Europaischen Patentamts einen
gewissen Spielraum. Die Beschwerdekammern beschranken
sich in der Uberpriifung der Ausiibung dieses Ermessens
in der Regel darauf, ob die erstinstanzliche Abteilung
das Ermessen nach den richtigen Kriterien und in

angemessener Weise ausgeiibt sowie den ihr eingerdaumten
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Ermessensspielraum nicht iberschritten hat (G 7/93,
Nr. 2.6 der Grinde).

Dieser Grundsatz gilt auch fir die Uberpriifung einer
Ermessenentscheidung nach Regel 14 (3) EPU (J 15/13,
Nr. 2.3 der Grunde; siehe auch J 4/17, Nr. 4.1 der
Grinde und J 3/18, Nr. 4 der Grunde). Hat die
erstinstanzliche Abteilung den Ermessensspielraum
erkannt, die bei der Abwagung einzubeziehenden Aspekte
umfassend herangezogen, keine sachfremden Erwagungen
einflieRen lassen und bei der Wirdigung der Umstande
keine gedanklichen Fehler erkennen lassen, liegt kein
Ermessensfehler vor und es ist der Kammer verwehrt, ihr
eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der
Rechtsabteilung zu setzen (J 1/16, Nr. 3.2.2 und 3.2.3

der Grinde) .

Die Rechtsabteilung hat bei ihrer Ermessensentscheidung
zum Fortsetzungsantrag der Beschwerdefiihrerin sowohl
die Dauer des nationalen Vindikationsverfahrens als
auch die Dauer der Aussetzung miteinbezogen (siehe

Nr. II.4.1 der Grinde der angefochtenen Entscheidung).
Dass sowohl das nationale Vindikationsverfahren als
auch die Aussetzung des Erteilungsverfahrens erst von
aulBerst kurzer Dauer waren, wurde von der
Rechtsabteilung in nachvollziehbarer Weise zugunsten

der Beschwerdegegnerin gewertet.

Die spate Stellung des Aussetzungsantrags
beriicksichtigte die Rechtsabteilung ebenfalls in ihrer
Entscheidung, und zwar im Rahmen ihrer Prifung, ob die
Beschwerdegegnerin eine rechtsmissbrauchliche
Verzogerungstaktik verfolgt (siehe Nr. I.10 und Nr. ITI.
4.2 - 4.2.1 der Grinde der angefochtenen Entscheidung).
Diesbeziiglich kam die Rechtsabteilung in

nachvollziehbarer Weise zu dem Schluss, dass sich die
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spate Stellung des Aussetzungsantrags und der
Vindikationsklage auf vorangegangene
Vergleichsgesprache zurickfihren lasst und

Rechtsmissbrauch daher nicht feststellbar ist.

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, dass die
Rechtsabteilung bei der Interessenabwagung nicht auf
ihr Vorbringen eingegangen sei, dass ein
rechtskraftiges Urteil tUber die Vindikationsklage wegen
der zu erwartenden Gesamtverfahrensdauer erst am Ende
der Patentlaufzeit zu erwarten sei. Ebenso sei nicht
oder nicht zutreffend bericksichtigt worden, dass die
Erfindung bereits Gegenstand umfangreicher Nachahmungen
von Wettbewerbern sei, sowie dass die
Beschwerdegegnerin das Verfahren rechtsmissbrauchlich

verzogere.

Einleitend ist diesbeziiglich festzuhalten, dass die
Rechtsabteilung bei der Auslibung ihres Ermessens gemal
Regel 14 (3) EPU nicht verpflichtet ist, jedes einzelne
Argument der Beteiligten aufzugreifen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019,
ITI.B.2.4.3).

Gesamtverfahrensdauer und Patentlaufzeit

Die Rechtsabteilung beriicksichtigte das Vorbringen der
Beschwerdefihrerin zu der prognostizierten
Gesamtverfahrensdauer der Vindikationsklage in ihrer
Entscheidung insofern, als sie diese als nicht relevant
ansah (siehe Nr. II.4.1 der Grinde). Wenngleich die
Kammer diese Ansicht in dieser Absolutheit nicht teilt,
kommt der bereits verstrichenen Dauer des nationalen
Verfahrens in der Tat ein groReres Gewicht zu.
Hinsichtlich der zukinftigen Dauer fremder Verfahren

vor nationalen Gerichten sollte das Europaische
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Patentamt Prognosen nur anhand konkreter Anhaltspunkte
(Verhandlungstermine, Abschluss des erstinstanzlichen
Verfahrens, etc.) abgeben. Dies gilt umso mehr im

Anfangsstadium solcher nationaler Verfahren.

In jedem Fall wiirde die restliche Laufzeit des
europaischen Patents bei Ausschopfung der gesamten
Schutzdauer zum gegenwadrtigen Zeitpunkt zwolf Jahre
betragen. Selbst nach der Prognose der
Beschwerdefithrerin wiirde eine rechtskraftige
Entscheidung im nationalen Verfahren daher nicht erst

am Ende der Patentlaufzeit vorliegen.

Nachahmungen von Wettbewerbern

Der Umstand, dass die Erfindung bereits Gegenstand
umfangreicher Nachahmungen von Wettbewerbern ist,
betrifft im Wesentlichen das Interesse des Anmelders,
die Rechte aus dem europaischen Patent frihestmdglich
fir sich nutzen zu konnen. Ob dieses Interesse
berechtigt ist, hangt letztlich davon ab, ob dem
Anmelder der Anspruch auf Erteilung des europaischen
Patents auch tatsdchlich zukommt (siehe oben, Nr. 9.4
der Grinde). Dementsprechend erwiderte die
Beschwerdegegnerin, dass sie ebenfalls ein Interesse an
der Verfolgung von Benutzungen der Erfindung durch
Wettbewerber habe. Dariilber hinaus wiege das
diesbeziigliche Interesse der Beschwerdefiihrerin
keinesfalls schwerer als ihr eigenes Interesse, selbst

Uber ihre Erfindung verfiigen zu kdnnen.

Nach Ansicht der Kammer trifft die unrechtmabige
Nutzung der Erfindung der Streitanmeldung durch
Wettbewerber jene Person nachteilig, der der Anspruch
auf Erteilung des europdischen Patents tatsdchlich

zusteht. Die Klarung dieser Frage fallt aber in die
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ausschlieBliche Zustandigkeit der nationalen Gerichte.
Bei der Interessenabwagung im Rahmen eines Antrags auf
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens gemaB Regel 14 (3)
EPU kommt diesem Umstand fiir sich genommen daher kein

besonderes Gewicht zu.

Rechtsmissbrauchliches Verhalten

Die zweckwidrige Inanspruchnahme eines Rechtes kann
unter Umstanden Rechtsmissbrauch begrinden. Dies ist
etwa dann der Fall, wenn die Rechtsausiibung iberwiegend
in Schadigungsabsicht erfolgt und andere, legitime
Zwecke in den Hintergrund treten. Rechtsmissbrauch muss
zweifelsfrei vorliegen und erfordert eine sorgfaltige
Prifung und Abwagung der Einzelumstande. Die Beweislast
trifft denjenigen, der sich auf Rechtsmissbrauch

beruft.

Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, die
Beschwerdegegnerin verzdgere das Erteilungsverfahren
rechtsmissbrduchlich durch folgendes Verhalten:

- der Antrag auf Aussetzung sei trotz langjadhriger
Kenntnis des Anmeldeverfahrens erst kurz vor
Abschluss des Erteilungsverfahrens gestellt worden;

- die von der Beschwerdegegnerin genannten
Vergleichsverhandlungen hdtten sich in Forderungen
der Antragstellerin erschépft;

- die Vindikationsklage sei fir die
Beschwerdegegnerin nach eigenen Angaben nur ein
sformales Mittel™ und bewusst im unzuldssigen
Rechtsweg eingebracht worden; und

- die Klagebegrindung der Vindikationsklage sei bei
dem Antrag auf Aussetzung bewusst zuriuckgehalten

worden.



13.

13.

- 39 - J 0014/19

Der legitime Zweck der Aussetzung des
Erteilungsverfahrens besteht in der Sicherung der in
Artikel 61 (1) EPU genannten Rechte und der
Handlungsfreiheit der tatsadchlich Berechtigten (siehe
oben, Nr. 3.2 der Grinde). Rechtsmissbrauch ware dann
gegeben, wenn die Beschwerdegegnerin ihr Recht, die
Aussetzung des Verfahrens zu beantragen, nicht
Uberwiegend zu diesem Zweck ausiiben wiirde, sondern
stattdessen liberwiegend zum Zweck der Schadigung der
Beschwerdefihrerin durch eine Verzdgerung des
Erteilungsverfahrens. Die Verzogerung eines Verfahrens,
etwa mit unrichtigen Tatsachenbehauptungen oder
aussichtslosen rechtlichen Einwendungen, setzt jedoch
das Bewusstsein der Unrichtigkeit des eigenen
Standpunkts voraus. Im gegebenen Zusammenhang misste
daher zweifelsfrei festgestellt werden konnen, dass
sich die Beschwerdegegnerin auch selbst nicht fir die
tatsdchlich Berechtige halt. Die Beweislast hierfir

trifft die Beschwerdefihrerin.

Der von der Beschwerdegegnerin gewahlte Zeitpunkt der
Stellung des Antrags auf Aussetzung des
Erteilungsverfahrens kurz vor Erteilung ist kein Indiz
flir Rechtsmissbrauch, sondern lediglich ein bei der
Ermessenausiibung nach Regel 14 (3) EPU zu
berilicksichtigendes Kriterium (siehe oben, Nr. 10.1 der
Grinde) . Die Beschwerdegegnerin erklart ihr Zuwarten
bis kurz vor der Erteilung damit, dass sie abwarten
wollte, welchen Gegenstand das Patent in der zu
erteilenden Fassung haben wird und vor Stellen des
Aussetzungsantrags zudem noch Vergleichsverhandlungen
mit der Beschwerdefiithrerin gefiihrt hatte. In diesem
Zusammenhang ist nicht wvon Bedeutung, ob die
Beschwerdefiihrerin das Zustandekommen eines Vergleichs
als vollig aussichtslos erachtete oder nicht.

MaBgeblich ist vielmehr, ob die Beschwerdegegnerin
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selbst die Moglichkeit eines positiven Abschlusses
dieser Gesprache ernsthaft in Erwagung zog oder nicht.
Die E-Mail einer Mitarbeiterin der Beschwerdegegnerin
vom 3. Mai 2019 an einen Mitarbeiter der
Beschwerdefihrerin legt dies nahe: Darin wird seitens
der Beschwerdegegnerin die Auffassung wiedergegeben,
,dass sich eine partnerschaftliche Ubereinkunft in
unserer Thematik der Patentanmeldung finden lassen
wird“. Das Fihren dieser Gesprache ist daher kein Indiz

fir Rechtsmissbrauch.

Aus dem Umstand, dass die Mitarbeiterin der
Beschwerdegegnerin in der E-Mail vom 3. Mai 2019 die
Einreichung der Vindikationsklage als ,formales Mittel™
dafir angesehen hat, ,um Zeit flr weitere Gesprache"
fiir eine partnerschaftliche Ubereinkunft bei der
Patentanmeldung zu gewinnen, kann ebenfalls kein
Rechtsmissbrauch abgeleitet werden. Zundchst handelt es
sich hierbei lediglich um die Offenlegung der
beabsichtigen Anrufung eines nationalen Gerichtes zur
Klarung der Frage der Berechtigung an der Anmeldung
wahrend laufender Vergleichsgesprache. Der Abschluss
des Erteilungsverfahrens hatte insofern zu einer
Schlechterstellung der Beschwerdegegnerin gefihrt, als
sie nach Erteilung des europaischen Patents fiir jeden
benannten Vertragsstaat, in dem das Patent wvalidiert
wurde, ein separates Vindikationsverfahren nach
nationalem Recht fihren hatte missen und
Unterlassungsanspriichen ausgesetzt sein hatte kdnnen
(siehe oben, Nr. 3.2 der Grinde). Es ist davon
auszugehen, dass damit eine Verschlechterung der
Verhandlungsposition der Beschwerdegegnerin in den
Vergleichsgesprdachen mit der Beschwerdefithrerin
einhergegangen ware. Das Ziel, eine solche

Schlechterstellung durch die Aussetzung des
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Erteilungsverfahrens vor dem Europdischen Patentamt zu

vermeiden, stellt keinen unlauteren Beweggrund dar.

GemaB § 173 VwGO 1i.V.m. § 17b (1) GVG bleiben die
Wirkungen der Rechtshdngigkeit bestehen, wenn eine
Klage von einem Verwaltungsgericht an ein Gericht der
ordentlichen Gerichtsbarkeit verwiesen wird (siehe
oben, Nr. 6.21 der Grinde). Es ist nicht
rechtsmissbraduchlich, wenn eine Partei von einer
Moglichkeit Gebrauch macht, die in einer nationalen
Prozessrechtsordnung ausdricklich vorgesehen ist. Dies
ist auch dann nicht der Fall, wenn sich daraus ein
Vorteil fir diese Partei im Verfahren vor dem
Europaischen Patentamt ergibt. Im gegenstandlichen Fall
bestand dieser Vorteil in der Begrindung einer fritheren
Rechtshangigkeit der Klage fir die Zwecke der

Regel 14 (1) EPU. Dies stellt jedoch kein unlauteres

Motiv dar.

Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin mit dem Antrag
auf Aussetzung des Erteilungsverfahrens nicht die
vollstandige Klageschrift, sondern nur einen Auszug
vorlegte, ist ebenfalls kein Hinweis auf
Rechtsmissbrauch. Die Ubermittlung nur eines Teiles der
Klageschrift begriindet vielmehr ein Risiko fir den
Antragsteller, dass der lUbermittelte Auszug nicht
ausreicht, um vor Bekanntmachung des Hinweises auf die
Erteilung nachzuweisen, dass ein Verfahren mit dem Ziel
eingeleitet wurde, eine Entscheidung im Sinne des
Artikels 61 (1) EPU zu erwirken. Mit dem vorgelegten
Klageauszug konnte dieser Nachweis im gegenstandlichen
Fall jedoch erbracht werden (siehe oben, Nr. 7.2 der

Griunde) .

Im Ubrigen legte die Beschwerdegegnerin die

vollstandige Klageschrift einschlieRlich der
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Klagebegriindung in der Folge auch vor, wenngleich erst
nach Bekanntmachung des Hinweises liber die Erteilung im
Europdischen Patentblatt. Zur Beurteilung der Frage, ob
die Voraussetzungen fir die Aussetzung des Verfahrens
rechtzeitig - also wahrend der Anhangigkeit des
Erteilungsverfahrens - gegeben waren, darf eine erst
nach diesem Zeitpunkt vorgelegte Klagebegriindung nicht
herangezogen werden (siehe oben, Nr. 4.3-4.4 der
Grinde) . Bei der Entscheidung iber einen Antrag auf
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens gemaB Regel 14 (3)
EPU konnen solche Beweismittel hingegen beriicksichtigt
werden. Im gegenstandlichen Fall lasst auch die
Einbeziehung der vollstandigen Klagebegrindung die
Vindikationsklage nicht als rechtsmissbrauchlich
erscheinen. Die Beschwerdefihrerin hat auch nicht

vorgetragen, weswegen dies der Fall sein sollte.

Keine maBgeblich gednderte Sachlage

Andert sich die Sachlage zwischen dem Zeitpunkt zu dem
die angefochtene Entscheidung getroffen wurde und dem
Zeitpunkt der Entscheidung im Beschwerdeverfahren
maBgeblich, kann die Beschwerdekammer die Fortsetzung
des Erteilungsverfahrens auch aus diesem Grund anordnen
(J 4/17, Nr. 4.1 der Grunde; J 3/18, Nr. 4 Grunde;
siehe auch J 36/97, Nr. 7 der Grunde).

Im gegenstandlichen Fall besteht kein Anlass fir eine
solche Anordnung der Fortsetzung des Verfahrens. Selbst
in Vertragsstaaten, in denen eine erstinstanzliche
Gerichtsentscheidung vergleichsweise rasch ergeht, ist
eine zweil Jahre iberschreitende Verfahrensdauer nicht

ungewodhnlich.

Die von der Beschwerdefiihrerin zusatzlich zur

bisherigen Verfahrensdauer von zwei Jahren ins Treffen
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gefiihrte Ungewissheit iUber die zukinftige
Verfahrensdauer ilberzeugt schon deshalb nicht, da vom
nationalen Gericht ein Vorbesprechungstermin fiir

2. Juni 2021, also in unmittelbarer Zukunft anberaumt
wurde. Der Hinweis der Beschwerdefilhrerin auf die
zwischenzeitig erfolgte Aussetzung des
Erteilungsverfahrens fliir die zugehtrige Teilanmeldung
ist fiir die Frage der Fortsetzung des
streitgegenstandlichen Verfahrens unerheblich, da die

beiden Verfahren voneinander unabhangig sind.

Ergebnis

Zusammenfassend hat die Rechtsabteilung den Antrag der
Beschwerdefiithrerin auf Aufhebung der Aussetzung des
europaischen Patenterteilungsverfahrens sowie deren
Antrage auf Aufhebung der Loschung der Bekanntmachung
des Hinweises Ulber die Erteilung und auf
Verdffentlichung einer Berichtigung der Loschung zu
Recht zurilickgewiesen. Bei der nach Regel 14 (3) EPU
erforderlichen Interessenabwagung hat die
Rechtsabteilung die nach der Rechtsprechung der
Juristischen Beschwerdekammer relevanten Kriterien
herangezogen. Sie hat ihr Ermessen in angemessener
Weise ausgelbt und ihren Ermessenspielraum nicht

Uberschritten.

Seit Ergehen der angefochtenen Entscheidung hat sich
die Sachlage nicht deart verandert, dass eine
Fortsetzung des Verfahrens gerechtfertigt ware. Sollten
sich zu einem spateren Zeitpunkt - etwa nach Ergehen
einer fiir die Beschwerdefiihrerin glinstigen
erstinstanzlichen Entscheidung - Anhaltspunkte ergeben,
die fiir eine Forsetzung des Erteilungsverfahrens
sprechen, steht es der Beschwerdefiithrerin frei,

jederzeit einen neuen Antrag auf Fortsetzung des
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Verfahrens gemdB Regel 14 (3) EPU bei der

Rechtsabteilung des Europadischen Patentamtes zu

stellen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
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