BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 78/54

vom
11. Juldi 1885

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
11, Juli 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop, Dr. Melullis
und Dr. Greiner

beschlossen:

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Grinde:

1. Die Beklagte war Inhaberin des auch mit Wirkung fir
die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Pa-
tents 0 153 983 (Streitpatents), das eine Vorrichtung zum
Stapeln von Druckbdgen betraf. Es umfafte 12 Anspruche, von
denen die Kl&gerin zundédchst allein den Anspruch 1 angegrif-
fen hat. Die auf mangelnde erfinderische Tatigkeit und unzu-
léssige Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1
gestitzte, mit Wirkung fir das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erhobene Patentnichtigkeitsklage hat das Bundes-
patentgericht mit Urteil des Nichtigkeitssenats II vom
24. Februar 1994 abgewiesen.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung hat die Klagerin
die Nichtigkeitsklage auf das Patent insgesamt erweitert,
sowelt sie fehlende Patentfdhigkeit geltend gemacht hat, und
das Klagebegehren zusédtzlich damit begrindet, daf der Gegen-
stand des Streitpatents neuheitsschadlich vor dem Priori-
tétstag vorverdffentlicht worden sei.



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Im Laufe des Berufungsrechtszugs hat die Beklagte das
Streitpatent mit Wirkung fUr die Bundesrepublik Deutschland
gegenlUber dem Deutschen Patentamt zurlUckgenommen. Sie hat
des welteren verbindlich erklédrt, daf die Beklagte gegenuber
der Klégerin auch rlUckwirkend keine Anspriche aus dem deut-
schen Tell des Streitpatents mehr geltend machen werde.

Hierauf haben beide Parteien den Rechtsstreit flr in der
Hauptsache erledigt erklart.

2. Aufgrund der uUbereinstimmenden Erklarungen der Par-
teien hat der Senat von der Erledigung des Rechtsstreits in
der Hauptsache auszugehen. Der Senat hat nur noch Uber die
Kosten des Berufungsverfahrens zu entscheiden. Dabel ist ge-
maP § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG 1981 die Vorschrift des § 91 a
ZPO entsprechend anzuwenden, ohne daP es darauf ankommt, o©b
die Klage durch das den Rechtsstreit erledigende Ereignis
unbegriundet oder - wie hier - infolge des Wegfalls des
Rechtsschutzinteresses der Klé&gerin an der Nichtigerklarung
des Streitpatents unzulassig geworden ist (BGH, Beschl. wv.
22.12.1983 - X ZR 45/82, GRUR 1984, 339 - Uberlappungsnaht).
Das billige Ermessen unter Berucksichtigung des bisherigen
Sach- und Streitstandes (§ 91 a ZP0O} rechtfertigt es nicht,
der Klagerin die Kosten aufzuerlegen.

Zwar hat die XKlagerin die behauptete Vorbenutzung des
Gegenstands des Streitpatents erst in der Berufungsbegrin-
dung vorgebracht. Dieser Umstand rechtfertigt es aber nicht,
ihr deshalb die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerle-
gen. Das Gesetz 18Pt es zu, daPp die Klageparteili auch in der

Berufungsinstanz noch neue klagebegrindende Tatsachen vor-
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bringen kann, ohne daran flr sie nachteilige Kostenfolgen zu
knipfen. Schon diese Regelung 148t es angezeigt erscheinen,
im Regelfall nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht
auf das Patent fir die Klagerin nicht nachteiliger zu ent-
scheiden und ihr Kosten aufzuerlegen, die sie im Falle der
Durchfthrung des Verfahrens nicht zu tragen gehabt hétte.
Das Risiko, daB eine zundchst unbegrindet erscheinende Klage
im Laufe des Prozesses derart untermauert wird, dap der be-
klagten Parteil eine Rechtsverteidigung nicht mehr sinnvoll

rscheint, trégt der beklagte Patentinhaber, zumal alle im
Patentgesetz geregelten Verfahren von der Fiktion ausgehen,
daf der gesamte Stand der Technik allgemein und damit auch
dem Patentinhaber bekannt ist. Hinzu kommt. daf es nicht an-
geht, im Rahmen der Kostenentscheidung des § 91 a ZPO die
Klarung unUbersichtlicher technischer Probleme flr den Aus-
gang der Kostenentscheidung mafgebend sein zu lassen ({BGH,
Beschl. v. 9.12.1960 - I ZR 121/59, GRUR 1961, 278 - Lampen-
gehause) .

Rogge Maltzahn Brob
Melullis Greiner



	BUNDESGERICHTSHOF

	BESCHLUSS


