BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS

X ZR 66/13
vom

12. Februar 2014

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Februar 2014 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski,

Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 2013 wird auf Kosten

der Beklagten verworfen.

Der Streitwert fur das Berufungsverfahren wird auf 1.500.000 €

festgesetzt.

Der Kostenbegunstigungsantrag der Beklagten wird zurlickgewie-

sen.

Griinde:

|. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 103
50 078, das vom Patentgericht fir nichtig erklart worden ist. Hiergegen hat die
Beklagte Berufung eingelegt. Der Berufungsschriftsatz ist von einem Bevoll-
machtigten unterzeichnet, der in einem Register des Nationalen Amtes fur Geis-

tiges Eigentum der Republik Malta als IP Attorney eingetragen ist.

II. Die Berufung der Beklagten ist gemal} § 114 Abs. 1 Satz 2 PatG als
unzulassig zu verwerfen, weil sie nicht innerhalb der Frist des § 110 Abs. 3
PatG durch einen nach § 113 Satz 1 PatG vertretungsberechtigten Rechtsan-

walt oder Patentanwalt als Bevollméchtigten eingelegt worden ist.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

1. Gemall § 113 PatG miissen sich die Parteien eines Patentnichtig-
keitsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder ei-
nen Patentanwalt als Bevollmé&chtigten vertreten lassen; dieser Vertretungs-
zwang besteht bereits fur die Berufungseinlegung (vgl. Begr. zum
2. PatGAndG, BIPMZ 1998, 393, 406). Bei Vertretung einer Partei durch einen
Patentanwalt muss es sich um einen nach der Patentanwaltsordnung zugelas-
senen Patentanwalt handeln (BGH, Beschluss vom 12. Dezember 2000
- X ZR 119/99, Mitt. 2001, 137; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.,, § 111 Rn. 10;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl.,, § 113 Rn. 4). Der Bevollméachtigte der
Beklagten ist nicht zur Patentanwaltschaft zugelassen, die Berufung folglich

nicht formgerecht eingelegt.

2. Ob ihr Bevollméchtigter zur Patentanwaltschaft zugelassen werden
musste, wie die Beklagte meint, ist unerheblich. Zur Vertretung vor dem Bun-
desgerichtshof ist aus Griinden der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit nur
berechtigt, wer zur Patentanwaltschaft zugelassen ist, nicht schon derjenige,
der die Zulassungsvoraussetzungen erfullt. Im Ubrigen erfiillt der Bevollméach-

tigte der Beklagten aber auch die Zulassungsvoraussetzungen nicht.

a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 PatAnwO kann zur Patentanwaltschaft nur
zugelassen werden, wer nach Absatz 2 die Befahigung fir den Beruf des Pa-
tentanwalts erlangt oder die Eignungspriifung nach dem Gesetz Uber die Eig-
nungspriifung fir die Zulassung zur Patentanwaltschaft vom 6. Juli 1990 (Pat-
AnwZEignPrG) bestanden hat. Diese Voraussetzungen sind nicht erfiillt; weder
hat der Bevollméchtigte die Befahigung fiir den Beruf des Patentanwalts nach

§ 5 Abs. 2 PatAnwO erlangt, noch hat er die Eignungspriifung bestanden.

b) Wiederum unerheblich ist, ob der Bevollméchtigte zur Eignungspri-

fung zugelassen werden miisste. Jedoch ist auch dies nicht der Fall.
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(1) Nach § 4 Abs. 2 PatAnwZEignPrG wird die Zulassung zur Prifung
versagt, wenn der Antragsteller die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfullt.
Zu diesen Voraussetzungen gehért nach § 1 Abs. 1 PatAnwZEignPrG, dass der
Antragsteller in einem Mitgliedstaat der Européischen Union ein Diplom erlangt
hat, aus dem hervorgeht, dass der Inhaber Uber die beruflichen Voraussetzun-
gen verflgt, die fur den unmittelbaren Zugang zu einem der in der Anlage zu
dieser Vorschrift aufgefihrten Berufe erforderlich ist. Die von dem Bevollmach-
tigten der Beklagten aufgrund der Eintragung im Register des Nationalen Amtes
fur Geistiges Eigentum gefihrte Bezeichnung "IP Attorney (Malta)" ist nicht in
der Anlage zu § 1 Abs. 1 PatAnwZEignPrG als Patentanwaltsberuf aufgefiihrt;

die Zulassungsvoraussetzungen sind mithin nicht erfullt.

(2) Ohne Erfolg macht die Beklagte demgegeniuber geltend, der deut-
sche Gesetzgeber habe die Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 Uber Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt (ABl. EG 2006, L 376, 36) mit den §§ 154a und 154b PatAnwO und
dem Gesetz Uber die Eignungsprufung fur die Zulassung zur Patentanwalt-
schaft nur unzureichend umgesetzt; in der Anlage nach § 1 PatAnwZEignPrG
seien Patentanwaltsberufe nicht aus allen Mitgliedstaaten der Europaischen
Union und anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum aufgefuhrt und nicht beriicksichtigt worden seien insbesondere
Patentanwalte, die wie ihr Bevollmachtigter in Malta niedergelassen seien. Ab-
gesehen davon, dass damit allenfalls begriindet werden kénnte, warum der Be-
vollmachtigte der Beklagten nach Ablauf der Frist zur Umsetzung der Richtlinie
2006/123 in deren unmittelbarer Anwendung zur Eignungsprifung zugelassen
werden musste, nicht aber, dass er einem zur Patentanwaltschaft zugelassenen
Patentanwalt gleichzustellen sei, geht auch diese Berufung auf das Unionsrecht
fehl.
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(@) Nach Art. 17 Nr. 6 der Richtlinie 2006/123 findet deren Art. 16, der
die Dienstleistungsfreiheit betrifft, keine Anwendung bei Angelegenheiten, die
unter Titel Il der Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 7. September 2005 tber die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABI. EU 2005, L 255, 22) fallen, sowie Anforderungen im Mitgliedstaat der
Dienstleistungserbringung, die eine Tatigkeit den Angehérigen eines bestimm-
ten Berufs vorbehalten. Ist die Aufnahme oder Ausiibung eines reglementierten
Berufs in einem Aufnahmemitgliedstaat von dem Besitz bestimmter Berufsquali-
fikationen abhangig, sieht Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36 vor, dass die
zustandige Behorde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern, die den Befahi-
gungs- oder Ausbildungsnachweis besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat
erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und
Ausibung dieses Berufs zu erhalten, die Aufnahme oder Ausiibung dieses Be-
rufs unter denselben Voraussetzungen wie Inldndern gestattet. Damit steht es
in Einklang, dass zur Patentanwaltschaft zugelassen werden kann, wer die Eig-
nungsprifung bestanden hat, und die Zulassung zur Eignungsprifung demjeni-
gen erdffnet ist, der den erforderlichen Befahigungsnachweis eines anderen

Mitgliedstaats besitzt.

Nach § 1 Abs. 2 PatAnwZEignPrG sind Diplome im Sinne des Gesetzes
Uber die Eignungsprifung fur die Zulassung der Patentanwaltschaft Diplome,
Priufungszeugnisse oder sonstige Befahigungsnachweise im Sinne des Art. 1
Buchst. a der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, Uber
die allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreijahrige Berufsausbildung abschlieen (ABI. EG 1989, L 19, 16).
Dies steht, auch nachdem die Richtlinie 89/48 durch Art. 64 der Richtlinie
2005/36 aufgehoben worden ist, in Einklang mit dem Unionsrecht, da Art. 11
Buchst. d der Richtlinie 2005/36 ein entsprechendes Qualifikationsniveau vor-

aussetzt.
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Auch das Erfordernis einer Eignungsprifung ist unionsrechtskonform.
Nach Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36 kann bei einer Niederlassung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Aufnahmemitgliedstaat bei Berufen, deren Aus-
ubung eine genaue Kenntnis des einzelstaatlichen Rechts erfordert und bei de-
nen Beratung oder Beistand in Bezug auf das einzelstaatliche Recht ein we-
sentlicher und bestandiger Teil der Berufsausiibung ist, entweder einen Anpas-
sungslehrgang oder eine Eignungsprifung vorschreiben. Dies ist bei einem Pa-
tentanwalt als einem unabhangigen Organ der Rechtspflege mit den ihm durch
die Patentanwaltsordnung zugewiesenen Aufgabenbereichen nach §§ 1 und 3
PatAnwO der Fall und spiegelt sich auch in den Priifungsfachern der in Uber-
einstimmung mit den Vorgaben der der Richtlinie 2005/36 vorgesehenen Eig-
nungsprifung nach § 5 PatAnwZEignPrG wieder.

(b) Die hiernach unionsrechtskonformen Voraussetzungen fur die Zulas-
sung zur Eignungspriifung sind bei dem Bevollméachtigten der Beklagten nicht
erfilllt. Dass die Berechtigung zur Fuhrung der Bezeichnung eines IP Attorney
einem Diplom entspricht, das eine mindestens dreijahrige Berufsausbildung als
Patentanwalt abschlie3t, ist von der Beklagten nicht aufgezeigt worden und
auch sonst nicht ersichtlich. Die Beklagte tragt lediglich vor, dass ihr Bevoll-
machtigter in einem amtlichen Register als IP Attorney eingetragen sei. Daraus
ergibt sich nichts fir die hierfur erforderliche Qualifikation und Berufsausbil-

dung.
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lll. Eine Kostenbeglinstigung nach § 144 PatG kommt in Anbetracht der
Vermoégenslosigkeit der Beklagten nicht in Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom
3. September 2013 - X ZR 1/13 und 2/13, GRUR 2013, 1288 - Kostenbeglnsti-

gung ).

Meier-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.01.2013 - 2 Ni 27/11 -



