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Schlagwort:
Beitritt wahrend des Einspruchsverfahrens - unzulédssig
Beweissicherungsverfahren nach § 485 (2) ZPO - keine Klage

wegen Verletzung

Zitierte Entscheidungen:
G 0003/04, T 1746/15, T 1713/11

Orientierungssatz:

1. Die Entscheidung T 1713/11 definiert eine Klage wegen
Verletzung fir die Zwecke des Artikels 105 EPU als "ein
Verfahren zur Feststellung, ob ein Dritter in einem Bereich,
der dem Ausschlussrecht des Patentinhabers unterliegt,
wirtschaftlich tatig ist". Nach Meinung der Kammer bedeutet
dies, dass das Entscheidungsorgan, idblicherweise ein Gericht,
aufgefordert wird, "[eine Verletzung] festzustellen", als
abschlieRendes Rechtsergebnis dieses Verfahrens. Die Tatsache,
dass die Patentinhaberin oder eine andere Partei das fragliche
Verfahren ganz offensichtlich mit dem Ziel eingeleitet hat,
dem Patentinhaber die Feststellung einer Verletzung (als
Tatbestand) zu ermdglichen, ist flir das Vorliegen einer
"Klage" im Sinne von Artikel 105 EPU irrelevant.

(Nr. 6 der Grinde)

2. Die Zuléassigkeit des Beitritts muss zum Zeitpunkt des
Beitritts gegeben sein und kann nicht spater rickwirkend (ex
tunc) hergestellt werden.

(Nr. 13 der Grunde)

3. Die Kammer stellt fest, dass ein Beweissicherungsverfahren
nach § 485 Abs. 2 ZPO und die anschlieRende Verletzungsklage
im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 105 (1) (a) EPU als
zwel getrennte Verfahren zu betrachten sind.

(Nr. 15 der Grunde)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidung.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde der beitretenden Einsprechenden 2
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaisches Patent Nr. 1 061
783 Bl in geadnderter Fassung aufrechtzuerhalten. In der
angefochtenen Entscheidung kam die Einspruchsabteilung
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der Beitritt der
Einsprechenden 2 nicht zulassig war, weil er den

Erfordernissen des Artikels 105 EPU nicht geniigte.

IT. Chronologie des Beitritts und des Beschwerdeverfahrens

Das Einspruchsverfahren wurde durch die Einsprechende 1
erbffnet. Nach dem Ablauf der Einspruchsfrist erklarte
die Einsprechende 2 am 10. August 2016 ihren Beitritt
nach Artikel 105(1) (a) EPU (erster Beitritt). Sie
berief sich auf ein durch die Patentinhaberin
eingeleitetes deutsches Beweissicherungsverfahren nach
§ 485 Abs. 2 ZPO (Deutsche Zivilprozessordnung) i.V.m.
§ 140c Abs. 1 PatG (Deutsches Patentgesetz) als "Klage
wegen Verletzung" gemidB Artikel 105(1) (a) EPU.

In der angefochtenen Entscheidung kam die
Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass keine Klage
wegen Verletzung des Patents im Sinne des Artikels
105(1) (a) EPU gegen Einsprechende 2 erhoben worden war
und entschied, dass der Beitritt nicht zuladssig war
(Punkt 2.1 der angefochtenen Entscheidung). In der
Sache wurde das Patent in geandertem Umfang

aufrechterhalten.

In dem nachfolgenden Beschwerdeverfahren haben alle
Parteien Beschwerde eingelegt. Wadhrend des anhangigen
Beschwerdeverfahrens hat die Patentinhaberin die

Einsprechende 2 wegen Verletzung des Streitpatents
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gemal §§ 139 und 140 PatG. verklagt (siehe Anlagen vom
Schreiben der Einsprechende 2 vom 27. Juni 2018). Mit
Schreiben vom 4. September 2018 erklarte die
Einsprechende 2 erneut ihren Beitritt nach Artikel
105(1) (a) EPU (zweiter Beitritt), und berief sich auf
diese Klage.

Die Parteien wurden fir den 7. Mai 2019 zur mindlichen
Verhandlung vor der Kammer geladen. Die Kammer
informierte die Parteien in einer Mitteilung vom

16. Januar 2019 idber ihre Einschatzung des Falles und
wies darauf hin, dass die Parteistellung der
Einsprechenden 2 sich nur auf eine der Beitritte
stiitzen kdénne, zumal ihre wirksame Parteistellung und
ihre Rechte im Beschwerdeverfahren davon abhingen, ob
ihr erster oder zweiter Beitritt als zuladssig anerkannt
wird. Die Kammer fihrte weiter aus, dass die
Zulassigkeit des ersten Beitritts auch im Lichte der

jlingsten Rechtsprechung zu verneinen sei.

Mit Schreiben vom 4. April 2019 trug die Einsprechende
2 vor, dass sie sich in erster Linie auf ihren ersten
Beitritt stitzen wolle. Sie filhrte jedoch keine

Argumente gegen die vorlaufige Meinung der Kammer zur

Zulassigkeit des ersten Beitritts an.

Die Einsprechende 1 zog ihre Beschwerde am Tag der
mindlichen Verhandlung vor Beginn der miindlichen
Verhandlung zurilick. Die Patentinhaberin hat ihre
Beschwerde im Zuge der miindlichen Verhandlung

zuruckgezogen.

Die Einsprechende 2, nunmehr einzige
Beschwerdefilhrerin, beantragte die Stattgabe ihrer
Beschwerde, insbesondere ihren ersten Beitritt als

zulassig anzuerkennen, die Aufhebung der angefochtenen
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Entscheidung und den Widerruf des Patents im vollen
Umfang. Die Patentinhaberin als Beschwerdegegnerin
beantragte die Zurlickweisung der Beschwerde der
Einsprechenden 2, und die Feststellung der

Unzulassigkeit des ersten Beitritts.

Die Argumente der Parteien beziiglich des ersten

Beitritts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Einsprechende 2 trug vor, es sei es unbestritten,
dass ein eigenstandiges Beweissicherungsverfahren gemal
§ 485 Abs. 2 ZPO keine Verletzungsklage im Sinne des
Artikels 105(1) (a) EPU sei. Da aber die Beweise, die im
vorliegenden Fall durch das Beweissicherungsverfahren
sicher gestellt wurden, in der darauf folgenden
Verletzungsklage verwendet worden seien, sei das
Beweissicherungsverfahren mit der Verletzungsklage
verbunden and koénne daher als Teil der Verletzungsklage
angesehen werden. Insoweit sei die vorliegende
Fallkonstellation nicht mit der aus der T 1746/15
vergleichbar. AuRerdem sei die Zulédssigkeit des
Beitritts nicht unbedingt zum genauen Zeitpunkt deren
Einreichung zu beurteilen und daher seien weitere
relevante Ereignisse (wie die Erhebung einer
Verletzungsklage) mitzuberilicksichtigen. Eine solche
Mbglichkeit sei z.B. im deutschen Zivilprozess bekannt.
Der erste Beitritt geniige somit den Erfordernissen des
Artikels 105 EPU und sei zuléssig.

Die Patentinhaberin erwiderte, dass nach der
Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA ein
Beweissicherungsverfahren gemal der deutschen ZPO von
einer eventuelle Verletzungsklage v6llig unabhéangig
sei. AuBerdem sei die Entscheidung einer eventuellen
Klédgerin, ob sie nach einem Beweissicherungsverfahren

eine Klage erheben mochte oder nicht, grundsatzlich
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willkiirlich. Ungeachtet der sichergestellten Beweise
sei sie frei zu entscheiden, ob sie eine Klage
einreichen méchte oder nicht. Es sei somit nicht
gerechtfertigt, die zweil Verfahren als verbunden
anzusehen und dadurch die Zula@ssigkeit des Beitritts
auf Basis von spateren, willkiUrlichen Ereignissen zu
beurteilen. Der erste Beitritt sei daher nicht

zulassig.

Die Einsprechende 1 nahm zu der Frage des ersten

Beitritts keine Stellung.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde und die Beschwerdebegrindung wurden
rechtzeitig eingereicht, und die Gebilthren wurden
entrichtet. Die Beschwerdefiithrerin ist durch die

Entscheidung beschwert. Die Beschwerde ist zulassig.
Parteistellung der beschwerdefihrenden Einsprechende 2

2. Wie bereits in der vorlaufigen Stellungnahme der Kammer
erlautert, wird die Parteistellung der Einsprechenden 2
durch die Beurteilung der Frage bestimmt, ob ihr erster
oder zweiter Beitritt zuladssig und damit auch
rechtswirksam ist. Wird lediglich ihr zweiter Beitritt
anerkannt, aber nicht der erste, so erlangt sie nur die
Parteistellung einer Einsprechenden, nicht aber die
einer Beschwerdefiihrerin in Bezug auf die
Feststellungen der Entscheidung ilber das Streitpatent
(G 3/04 vom 22. August 2005, ABl. EPA 2006, 118, Griunde
Nr. 6 und Nr. 10, erster Absatz). Ihre Parteistellung
als Beschwerdefilhrerin in der vorliegende Beschwerde
wird sich somit auf die Frage der Zuléassigkeit ihres

(ersten) Beitritts beschranken.
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3. Der zweite Beitritt basiert auf eine Klageerhebung
wegen Verletzung des deutschen Teils des Streitpatents
vor dem Landgericht Diisseldorf. Der Beitritt wurde
nachweislich form- und fristgerecht erklart. Die
Zulassigkeit des zweiten Beitritts wurde auch nicht wvon
der Beschwerdegegnerin in Frage gestellt. Da die
Einsprechende 2 jedoch nicht zwei unterschiedliche
Parteienstellungen einnehmen kann und sie sich in
erster Linie auf ihren ersten Beitritt stitzen wollte,
ist die Zulassigkeit des zweiten Beitritts von der

Anerkennung des ersten Beitritts abhéangig.

Zuldssigkeit des ersten Beitritts

4., Die Einspruchsabteilung priifte eingehend die
Vorschriften des § 485 ZPO und den Zweck des Beitritts
nach Artikel 105 EPU. Sie stellte fest, dass ein
solches Beweissicherungsverfahren getrennt von den
nachfolgenden moéglichen - und noch nicht anhdngigen -
Verletzungsklagen ist, und gerade dazu dient, eine
mogliche Verletzungsklage (den Rechtsstreit)
gegebenenfalls zu vermeiden, s. § 485 Abs. 2, erster
und letzter Satz, ZPO. Sie hielt den Beitritt aus

diesem Grund fiir unzulassig.

5. In ihrer Beschwerde stitzte sich die Beschwerdefiihrerin
im Wesentlichen auf die Entscheidung T 1713/11 vom
12 Dezember 2012, insbesondere auf ihren
Orientierungssatz Nr. 2, letzteres mit folgenden
Wortlaut: "Sofern ein Patentinhaber oder eine andere
dazu berechtigte Partei ein Verfahren einleitet, um
festzustellen, ob ein Dritter in einem Bereich, der dem
Ausschlussrecht des Patentinhabers unterliegt,
wirtschaftlich tdtig ist, handelt es sich um eine
"Klage wegen Verletzung" im Sinne von Artikel 105

[EPU]." (im englischen Original: "As long as a patent
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proprietor or any other party entitled to do so
initiates proceedings meant to establish whether a
third party is commercially active in an area that
falls within the patent proprietors right to exclude,
such proceedings are "proceedings for infringement'" in
the sense of Article 105 [EPC].") Aufgrund dieser
Feststellung vertrat die Beschwerdefiihrerin die
Auffassung, dass das fragliche
Beweissicherungsverfahren diese Kriterien erfillt, so
dass es als eine Klage wegen Verletzung im Sinne von

Artikel 105 (1) (a) EPU einzustufen war.

In ihrer Mitteilung (siehe Punkt III oben) stellte die
Kammer klar, dass die Entscheidung T 1713/11 bei
korrekter Auslegung die Position der Beschwerdefilthrerin
nicht unterstiitzt. Diese Entscheidung definiert eine
Klage wegen Verletzung flir die Zwecke des Artikels 105
EPU als "ein Verfahren zur Feststellung, ob ein Dritter
in einem Bereich, der dem Ausschlussrecht des
Patentinhabers unterliegt, wirtschaftlich tatig ist".
Nach Meinung der Kammer bedeutet dies, dass das
Entscheidungsorgan, Ublicherweise ein Gericht,
aufgefordert wird, "[eine Verletzung] festzustellen",
als abschlieBendes Rechtsergebnis dieses Verfahrens.
Die Tatsache, dass die Patentinhaberin oder eine andere
Partei das fragliche Verfahren ganz offensichtlich mit
dem Ziel eingeleitet hat, dem Patentinhaber die
Feststellung einer Verletzung (als Tatbestand) zu
ermdglichen, ist fiir das Vorliegen einer "Klage" im
Sinne von Artikel 105 EPU irrelevant. Dieser Analyse
der Kammer wurde von der Beschwerdefilhrerin weder in
ihrer Antwort auf die Mitteilung der Kammer noch in der
mindlichen Verhandlung widersprochen. Auch die Kammer

halt an ihrer Auffassung fest.
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Die Kammer ist nicht der Ansicht und es wurde auch
nicht behauptet, dass das Entscheidungsorgan in dem
fraglichen Beweissicherungsverfahren eine Entscheidung
iber das Vorliegen einer Verletzung trifft. Die Kammer
muss daher feststellen, dass die Entscheidung T 1713/11

die Sache der Beschwerdefiihrerin nicht unterstitzt.

Andererseits verwies die Kammer auch auf die
Entscheidung T 1746/15 vom 13. November 2017, die sich
konkret mit der Beurteilung eines deutschen
Beweissicherungsverfahrens gemal § 485 Abs. 2 ZPO fir
die Zwecke eines Beitritts nach Artikel 105 (1) (a) EPU
befasste. Diese Entscheidung ist nach Einreichung der
Beschwerdebegriindung ergangen, so dass die
Beschwerdefiithrerin sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht

hatte kennen konnen.

Die vorliegende Kammer stimmt der Begrindung in der
Entscheidung T 1746/15 in den Ziffern 1.1 bis 1.7 der
Grinde ausdricklich zu und folgt dieser auch in der
vorliegenden Beschwerde. Die Argumente der
Beschwerdefiithrerin dndern auch nichts an dieser

Einschatzung der Kammer.

Die Beschwerdefiihrerin machte im Wesentlichen geltend,
dass angesichts der Tatsache, dass auf das
Beweissicherungsverfahren tatsachlich eine
ordnungsgemalBe Verletzungsklage folgte, die sich auf
das Ergebnis des Beweissicherungsverfahrens stitzte,
die beiden Verfahren als eine einzige Klage im Sinne
von Artikel 105 EPU zu betrachten seien. Die
Verknipfung der beiden Verfahren sei auch durch § 493
ZPO unterstiitzt. Vor diesem Hintergrund sei der
vorliegende Fall anders zu beurteilen als die der
Entscheidung T 1746/25 zugrunde liegende
Fallkonstellation.
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Die Kammer halt diese Argumente fir nicht idberzeugend.
Erstens lédsst sich aus der detaillierten Begrindung der
Entscheidung T 1746/15 nicht ableiten, dass ihre
Schlussfolgerungen nicht anwendbar waren, wenn auf das
Beweissicherungsverfahren tatsachlich eine
Verletzungsklage folgen wiirde. Andererseits ist klar,
dass die Entscheidung diese Moglichkeit beriicksichtigt
hat, siehe Punkt 1.7 der Grinde: "Das BSV-Verfahren und
die mégliche nachfolgende Verletzungsklage sind zwei
getrennte Verfahren, die voneinander unabhdngig sind.
Es gibt keine automatische oder verfahrenstechnische
Verbindung zwischen ihnen. Nur letztere gilt gemdB
Artikel 105 (1) (a) EPU als " Klage wegen

Verletzung...".

Die Kammer kann nicht nachvollziehen, wie § 493 ZPO den
engen Zusammenhang, ganz zu schweigen von einer
verfahrensrechtlichen Einheit, zwischen den beiden
Verfahren herstellen wiirde. Diese Vorschrift besagt
folgendes:

§ 493 ZPO - Benutzung im Prozess

(1) Beruft sich eine Partei im Prozess auf Tatsachen,
liber die selbstdndig Bewelis erhoben worden ist, so
steht die selbstdndige Bewelserhebung einer
Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht gleich.

(2) War der Gegner in einem Termin im selbstdndigen
Beweisverfahren nicht erschienen, so kann das Ergebnis
nur benutzt werden, wenn der Gegner rechtzeitig geladen
war.

Die Kammer deutet die angefilthrten Bestimmungen der ZPO
allenfalls so aus, dass sie die Rechtsstellung des
Ergebnisses des ansonsten unabhdngigen
Beweissicherungsverfahrens fir die Zwecke der
anschlieRBenden Verletzungsklage regeln. Aus diesen

Bestimmungen kann nicht abgeleitet werden, dass die
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beiden Verfahren als konsolidiert oder anderweitig

verfahrensrechtlich verbunden anzusehen sind.

Dariliber hinaus stimmt die Kammer dem Argument der
Beschwerdegegnerin zu, namlich dass die Zuladssigkeit
des Beitritts zum Zeitpunkt des Beitritts gegeben sein
muss und nicht spater rickwirkend (ex tunc) hergestellt
werden kann. Die Beschwerdefiihrerin wandte sich gegen
diesen Argument und machte geltend, dass das deutsche
Verfahrensrecht die spatere Festlegung einer zuldssigen
Parteiposition riuckwirkend zu Beginn des Verfahrens
zulasse, und diese Moglichkeit sich auch in Regel 89

EPU widerspiegele.

Der Kammer wurden keine Beweise vorgelegt, die den
Schluss zulassen wilirden, dass diese Moglichkeit des
deutschen Verfahrensrechts in einer mit einem Beitritt
nach Artikel 105 EPU vergleichbaren Situation anwendbar
ist. Selbst wenn dies der Fall ware, wirde es nicht
ausreichen, dieses vermeintliche Prinzip in das
Beitrittsverfahren nach Artikel 105 EPU in Verbindung
mit Artikel 125 EPU einzufilhren. Zweifellos kann Regel
89 EPU keine Analogie bieten. Die Formulierung "die
[Erklarung zur Einleitung eines Verfahrens] gilt erst
als erfolgt, wenn die [fir das Verfahren
vorgeschriebene] Gebilthr entrichtet worden ist" ist eine
wiederkehrende Formulierung im gesamten EPU, hat aber
nicht die Rechtswirkung, rickwirkend eine
rechtswirksame Parteiposition zu begriinden. Es hat
lediglich die Rechtswirkung, dass bis zur Zahlung der
Gebiithren grundsatzlich keine Parteiposition begriindet
werden kann, und selbst bei erfolgter Zahlung die
geschaffene Parteiposition erst ab dem Zeitpunkt der

Zahlung der Gebihr rechtswirksam wird.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein
Beweissicherungsverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO und die
anschlieRBende Verletzungsklage im Hinblick auf die
Anwendung von Artikel 105 (1) (a) EPU als zweili getrennte
Verfahren zu betrachten sind. Somit ist der erste
Beitritt unzulédssig, da die Einsprechende 2 nicht
nachweisen konnte, dass vor dem ersten Beitritt eine
Klage wegen Verletzung des Patents gegen sie erhoben
wurde, so dass die Voraussetzungen des Artikels 105 (1)

EPU nicht erfiillt waren.

Wie bereits oben erwdahnt, ist der zweite Beitritt
zulassig, so dass die Einsprechende 2 die wirksame
Parteiposition als Einsprechende im Beschwerdeverfahren
hat. Sie ist jedoch nicht berechtigt, das
Beschwerdeverfahren nach der Rucknahme der Beschwerden
der Einsprechenden 1 und der Patentinhaberin
selbststédndig fortzusetzen (G 3/04 supra, siehe

Leitsatz und Grinde Nr. 10, letzter Satz).

Da keinem der Beschwerdeantrage stattgegeben werden

kann, muss die Beschwerde zurilickgewiesen werden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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