BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 305/03 Verkindet am
6. Marz 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 22 068

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 6. Marz 2006 durch ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Das Patent wird widerrufen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Der Einspruch richtet sich gegen das Patent 199 22 068, dessen Erteilung am
12. September 2002 veroffentlicht wurde. Mit ihrem Einspruch, der am 11. Dezem-
ber 2002 beim Patentamt eingegangen ist, macht die Einsprechende fehlende Pa-
tentfahigkeit geltend. Sie ist der Auffassung, gegeniuber dem durch die Druck-
schrift

(1) US 5784 001

belegten Stand der Technik sei der Gegenstand des Patentanspruches 1 in allen

Merkmalen vorbekannt, zumindest aber nahegelegt.

Die Patentinhaberin tritt den Ausfihrungen der Einsprechenden in der Sache ent-
gegen. Aus Druckschrift (1) sei es nicht bekannt, sendeseitig ein bestimmtes Sym-
bol auszuwéhlen und sendeseitig einen dem ausgewahlten Symbol zugeordneten,
dieses vollstandig bezeichnenden sprachlichen Ausdruck zu ermitteln. Der Fach-
mann konne der Druckschrift (1) keinen Hinweis entnehmen, diese Merkmale vor-
zusehen. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei daher neu und be-

ruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.



Darlber hinaus nimmt die Patentinhaberin Bezug auf das zwischen denselben Be-
teiligten durchgefuhrte Einspruchsverfahren 20 W (pat) 342/02 betreffend ihr Pa-
tent 199 54 032, in dem der Senat aufgrund muindlicher Verhandlung durch Be-
schluss vom 10. Januar 2005 den Widerruf des Patents mangels Patentfahigkeit
ausgesprochen hatte.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin eine vom Senat nicht zugelas-
sene Rechtsbeschwerde (Aktenzeichen des Bundesgerichtshof X ZB 6/05) einge-
legt, Uber die der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat. Zur Begriindung
der Rechtsbeschwerde fihrt sie aus, der angefochtene Beschluss sei nicht mit
Grinden versehen (8 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG) und beruhe auf einer Verletzung ih-
res Anspruchs auf rechtliches Gehor (8 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Die Patentinhabe-
rin rigt weiter, dass die Zustandigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG ver-
fassungswidrig und damit nichtig sei. Zustandig fur die Entscheidung Uber den
Einspruch nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG ware nicht das Bundespatentgericht, son-
dern die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts gewesen (Rlge
aus Art. 3 Abs. 1, 14, 19 Abs. 4, 20 Abs. 2, 103 Abs. 1 GG).

Mit Schriftsatz ihrer damaligen Verfahrensbevollméachtigten vom 22. Marz 2005
hat die Patentinhaberin ebenfalls Verfassungsbeschwerde erhoben, und zwar un-
mittelbar gegen den Beschluss des Senats vom 10. Januar 2005 sowie mittelbar
gegen § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung durch das Gesetz zur Anderung des Pa-
tentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom
9. Dezember 2004 (BGBI. | 3232). Sie rigt dabei die Verletzung rechtlichen Ge-
hors geman Art. 103 Abs. 1 GG, von Art. 19 Abs. 4, Art. 14 GG sowie die Verlet-
zung des Art. 3 GG in Verbindung mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20
Abs. 3 GG). Das Bundesverfassungsgericht - Prasidialrat - hat mit Schreiben vom
1. April 2005 die Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen Register unter
AR 2062/05 registriert, wobei anheim gestellt wurde, unter Vorlage der Entschei-
dung uber das eingelegte Rechtsmittel zu gegebener Zeit auf die Angelegenheit

zurickzukommen.



Die Patentinhaberin halt die Rechtsbeschwerde wie auch die Verfassungsbe-
schwerde im Verfahren 20 W (pat) 342/02 fur das jetzt anhangige Einpruchsver-
fahren fur vorgreiflich. Sie geht davon aus, dass der Senat das Patent 199 22 068
mit derselben Begrindung wie im friheren Verfahren widerrufen werde, da es auf

derselben Technik beruhe.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Verfahren auszusetzen und das Patent wie erteilt aufrechtzu-

erhalten.

Die Einsprechende beantragt,

dem Aussetzungsantrag nicht stattzugeben und das Patent zu wi-

derrufen.

Sie ist der Auffassung, eine Aussetzung des Verfahrens komme mangels Vorgreif-
lichkeit weder unmittelbar noch in analoger Anwendung des § 148 ZPO in Be-

tracht.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

1. Verfahren zum Ubermitteln von Symbolen von einem Sender

zu einem Empfanger, mit den Schritten:

- sendeseitig wird ein bestimmtes Symbol ausgewabhilt;

- sendeseitig wird ein dem ausgewahlten Symbol zugeordne-
ter, dieses vollstandig bezeichnender sprachlicher Ausdruck
(Text) ermittelt;



- dem sprachlichen Ausdruck (Text) wird eine Kennung hin-
zugefigt, die den sprachlichen Ausdruck als verschlissel-
tes Symbol kennzeichnet;

- der gekennzeichnete sprachliche Ausdruck (Text) wird als
Zeichenfolge von dem Sender zu dem Empfanger gesen-
det;

- empfangsseitig wird das dem gekennzeichneten sprachli-
chen Ausdruck (Text) zugeordnete Symbol aus einem Spei-
chermittel ausgewahlt und

- das ausgewahlte Symbol wird auf einer Anzeigeeinrichtung
des Empfangers dargestellt.

A. Der zulassige Einspruch fuhrt zum Widerruf des Patentes. Der Gegenstand des
Patentanspruches 1 mag zwar neu sein, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur (FH) fur Informatik mit mehrjahriger Erfah-
rung in der Entwicklung von Software fur Datenubertragungseinrichtungen anzu-

setzen.

Aus Druckschrift (1) ist ein Verfahren zum Ubermitteln von Symbolen von einem
Sender zu einem Empfanger bekannt (Sender: paging terminal, Empfanger:
receiver; Sp. 1 Z. 16-17), mit den Schritten:

- sendeseitig wird von einem ,message originator von zur Verfiigung stehen-
den Symbolen (Fig. 2: TELEPHONE, HOUSE, OFFICE etc.) ein bestimm-
tes Symbol (z. B. ein Telefon-Symbol ,TELEPHONE", Fig. 2, 4) ausgewabhlt
(Sp. 2 Z. 51-57);



- sendeseitig wird von dem ,message originator” ein dem ausgewabhlten Tele-
fon-Symbol (TELEPHONE) zugeordneter numerischer Ausdruck ermittelt
(Fig. 2:,,01%);

- dem numerischen Ausdruck (,01") wird eine Kennung (,#*) hinzugefigt, die
den numerischen Ausdruck (,01%) als verschlisseltes Symbol kennzeichnet
(Sp. 3 Z. 19-21);

- der gekennzeichnete numerische Ausdruck (,#01“) wird von dem Sender zu
dem Empfanger gesendet (Sp. 2 Z. 54-57 u. Sp. 3 Z. 30-37).

Alternativ zu einem gekennzeichneten numerischen Ausdruck (z. B. ,#01“) kann
beim Gegenstand der Druckschrift (1) auch ein das Symbol (Telefon-Symbol) be-
zeichnender sprachlicher Ausdruck (key word: ,CALL" oder ,PHONE") zu dem
Empfanger gesendet werden (Sp. 6 Z. 19-27). Der sprachliche Ausdruck ,PHONE"
bezeichnet offensichtlich das zugehorige Telefon-Symbol genauso vollstandig, wie
der Ausdruck ,Sonne“ beim Gegenstand des Streitpatentes ein Sonnen-Symbol

bezeichnet.

Empfangsseitig werden vom Sender Ubermittelte Worte bzw. sprachliche Ausdri-
cke mit gespeicherten ,key words" verglichen. Besteht die vom Sender tGbermittel-
te Nachricht wenigstens aus einem Wort, das mit einem gespeicherten key word
(z. B. ,CALL" oder ,PHONE") Ubereinstimmt, so wird gemal dem Verfahren nach
Fig. 17 empfangerseitig auf dem Display sowohl das dem key word (z.B.
,PHONE") entsprechende Symbol (Telefon-Symbol) als auch das key word selbst
(,PHONE") dargestellt (vgl. Verfahrensschritte 425 u. 415 in Fig. 17).

Bei dem in Fig. 20 der Druckschrift (1) gezeigten Beispiel besteht die vom Sender
Ubermittelte Nachricht ausschlie3lich aus zwei sprachlichen Ausdricken ,CALL"
und ,HOME", wobei auf dem Display nur die beiden zugeordneten Symbole (Te-
lefon-Symbol und Haus-Symbol) und nicht zuséatzlich die zugehorigen key words
,CALL" und ,HOME" dargestellt werden (Sp.7 Z.6-9 i. V. m. Fig. 20). Will der

Fachmann dieses Beispiel ausfihren, so muss er eine Anzeige der sprachlichen



Ausdricke ,CALL" und ,HOME" unterbinden. Es liegt fir ihn auf der Hand, dazu
jeden einzelnen sprachlichen Ausdruck, genauso wie es bei Verwendung von nu-
merischen Ausdriicken (,01“) Anwendung findet, mit einer Kennung (zB ,#“) als

verschlisseltes Symbol zu kennzeichnen.

Damit ist der Fachmann bereits beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 ange-
langt, ohne erfinderisch tatig zu werden.

Die nebengeordneten Patentanspriiche 17 und 24 sowie die Unteranspriiche 2-16
und 18-23 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1, weil Uber das Patent nur

als Ganzes entschieden werden kann.

Die Frage der Zulassigkeit des Patentanspruches 1 kann bei dieser Sachlage da-

hingestellt bleiben.

B. Die von der Patentinhaberin beantragte Aussetzung des Verfahrens nach 8§ 99
Abs. 1 PatG i. V. m. 8§ 148 ZPO kam nicht in Betracht.

1. Nach dieser Vorschrift kann ein Verfahren ausgesetzt werden, wenn die Ent-
scheidung von einem Rechtsverhaltnis abh&ngt, welches im auszusetzenden Ver-
fahren Vorfrage und gleichzeitig Gegenstand des weiteren Verfahrens ist. Das ist
vorliegend schon deshalb nicht der Fall, da Gegenstand der beiden Verfahren je-
weils unterschiedliche Schutzrechte der Patentinhaberin sind, die nach Ansicht der
Patentinhaberin zwar auf derselben Technik beruhen mégen, jedoch nicht vonein-
ander rechtlich abhéngig sind. Die Rechtsbestandigkeit des in diesem Verfahren
anhangigen Patents hatte der Senat jedenfalls an Hand des hier entgegengehalte-

nen Standes der Technik unabh&ngig vom friiheren Verfahren zu Gberprifen.



2. Soweit die Patentinhaberin erstmalig - und zwar durch Einfihrung der im friihe-
ren Verfahren erhobenen Rechtsbeschwerde bzw. der eingelegten Verfassungs-
beschwerde in das hier vorliegende Verfahren - Zweifel an der Verfassungsmafig-
keit des § 147 Abs. 3 PatG in der Fassung des Gesetzes zur Anderung des Pa-
tentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom
9. Dezember 2004 &ul3ert, ist eine Aussetzung des Verfahrens vor dem Senat
analog § 148 ZPO ebenfalls nicht angezeigt.

a) Gesetzt den Fall, der Senat ware bei Prifung der verfassungsrechtlichen Be-
denken der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Verlagerung des erstin-
stanzlichen Einspruchsverfahren von der Patentabteilung auf das Bundespatent-
gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass diese zu Recht bestehen, ware der Se-
nat nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG verpflichtet gewesen, von sich aus das Ver-
fahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzu-
holen (sog. Richtervorlage). Eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens lediglich
im Hinblick auf das vor dem Bundesgerichtshof anhéangige Rechtsbeschwerdever-
fahren (X ZB 6/05) und/oder die von der Patentinhaberin erhobene Verfassungs-

beschwerde hatte sich daher verboten.

b) Nach Prufung der Sach- und Rechtslage ist der Senat jedoch nicht davon Uber-
zeugt, dass die von der Patentinhaberin konkret beanstandete Fassung des § 147

Abs. 3 verfassungswidrig ist.

aa) Mit dieser Anderung des § 147 PatG ist die durch Art. 7 Nr. 37 des Kostenbe-
reinigungsgesetzes vom 13. Dezember 2001 vorgenommene Anfiigung des § 147
Abs. 3 PatG, der zum 1. Januar 2002 eine Verlagerung des patentamtlichen Ein-
spruchsverfahrens zeitlich befristet zunachst bis zum 31. Dezember 2004 auf das
Bundespatentgericht vorsah, tber diesen Zeitraum hinaus bis zum 30. Juni 2006
verlangert worden. Die von der Patentinhaberin beanstandete Vorschrift besagt
danach in Ziffer 1, dass abweichend von 8§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG uber den Ein-
spruch nach 859 PatG der Beschwerdesenat des Patentgerichts entscheidet,



wenn die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 beginnt und der Einspruch vor
dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist. Ziffer 2 sieht diese Verlagerung auch bei ei-
nem vor dem 1. Januar 2002 erhobenen Einspruch vor, wenn ein Beteiligter bis
zum 1. Juli 2006 die Entscheidung durch das Patentgericht beantragt und die Pa-
tentabteilung eine Ladung zur mundlichen Anhdrung oder die Entscheidung tber
den Einspruch innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags auf patent-
gerichtliche Entscheidung noch nicht zugestellt hat.

bb) Der nach dem Sachverhalt vorliegend allein einschlagige § 147 Abs. 3 Zif-
fer 1 PatG ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Das gilt sowohl fur die
grundsatzliche zeitweise Verlagerung des Einspruchsverfahrens vom Patentamt
auf das Bundespatentgericht als auch fir die Verlangerung der zeitlich befristeten
Malinahme des Gesetzgebers Uber den 31. Dezember 2004 hinaus. Die durch die
Verlagerung der Entscheidung auf das Bundespatentgericht von der Patentinha-
berin beklagte Verkirzung des Rechtswegs und Beschrankung ihrer Verteidi-
gungsmaglichkeit begegnet im Rahmen des Art. 19 Abs. 4 GG keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Diese Vorschrift garantiert weder die Durchflihrung
eines Verwaltungsverfahrens vor einem gerichtlichen Verfahren noch enthalt sie
einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf mehr als eine gerichtliche Instanz.

Die Senate des Bundespatentgerichts, die bisher in mehr als 1200 Einspruchsver-
fahren entschieden haben, verstehen die Verlagerung des Einspruchsverfahrens
auf das Gericht im Rahmen des § 147 Abs. 3 PatG Ubereinstimmend dahinge-
hend, dass es sich bei der Prifung des Einspruchs durch das Gericht nicht um ein
Verwaltungsverfahren, sondern um eine gerichtliche Uberpriifung des Patents
handelt, was der Gesetzgeber z. B. dadurch zum Ausdruck gebracht hat, dass
gegen den Beschluss des Senats nach § 147 Abs. 3 PatG Satz 5 das Rechtsmittel
der Rechtsbeschwerde nach 8§ 100 PatG gegeben ist (vgl. 6 W (pat) 702/02 vom
9. September 2004, 6 W (pat) 704/02 vom 6. Dezember 2004 und
6 W (pat) 705/02 vom 30. November 2004, Rechtsbeschwerde jeweils zugelassen
und eingelegt, spater aber zurtickgenommen; 34 W (pat) 702/02 vom 20. Ju-
ni 2002; 19 W (pat) 701/02 vom 12. August 2002; siehe auch Ho6velmann in



-10 -

Mitt. 202, 49 ff.). Die genannten Entscheidungen sind zwar alle in Féllen ergan-
gen, in denen ein Verfahrensbeteiligter nach § 147 Abs. 3 Ziffer 2 PatG Antrag auf
gerichtliche Entscheidung gestellt hat. Diese Erwagungen haben jedoch ohne wei-
teres ebenso Gultigkeit fur die Fallgestaltungen nach Ziffer 1 der Vorschrift.

Soweit die Patentinhaberin in ihrer Verfassungsbeschwerde vom 22. Marz 2005
auf Seite 9 (Mitte) die Entscheidung des 9. Senats vom 3. November 2004 anfuhrt,
befasst sich diese nicht mit der VerfassungsmaRigkeit des 8§ 147 Abs. 3 PatG,
sondern mit der Frage, ob Einspriche ab dem 1. Januar 2002 beim Patentamt
oder beim Bundespatentgericht einzulegen seien, was durch Einfligung des Abs. 3
Satz 3 in § 147 PatG klargestellt wurde.

cc) Auch die Veroffentlichungen in der einschlagigen Kommentarliteratur gaben
und geben dem Senat keinen Anlass, an der Verfassungsmafigkeit der Vorschrift
zu zweifeln. Schulte (PatG, 7. Auflage, 8 147, Rd. 12) sieht die Rechtsweggarantie
des Art. 19 Abs. 4 GG als gewahrt an und stellt fest, dass es einen verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf zwei Tatsacheninstanzen nicht gebe. Der Kommentar
von Busse (PatG, 6. Auflage, Rd. 21 ff.) zitiert die Kritik der beteiligten Kreise
(Rd. 21-24), halt die MalRnahme fur rechtspolitisch verfehlt (Rd. 25) und stellt
schliel3lich fest, dass das Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 PatG als erstin-
stanzliches gerichtliches Verfahren betrachtet werden misse (Rd. 26) und damit

die Rechtswegegarantie und der Gewaltenteilungsgrundsatz gewahrt seien.

dd) Soweit die Patentinhaberin in der zeitlichen Beschrankung des § 147
Abs. 3 PatG eine das Willkiirverbot verletzende Ungleichbehandlung erkennen
mdochte, wird diese Auffassung durch die in diesem Zusammenhang zitierte Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts (siehe BVerfGE 65, 76, S. 91) nicht
gesttitzt. Denn dort wird ausdricklich betont, dass der Gleichheitsgrundsatz nicht
verletzt ist, wenn der Gesetzgeber aus sachlichen Gesichtspunkten fur einzelne
Fallgruppen unterschiedliche Regelungen trifft. Es bestehen keine Zweifel, dass
die zeitlich befristete Ubergangsregelung des angegriffenen § 147 Abs. 3 PatG un-

ter dem sachlichen Gesichtspunkt eingefihrt wurde, das Deutsche Patent- und
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Markenamt vorlibergehend zu entlasten, bis die dort inzwischen durchgefiihrten
Personalverstarkungen wirksam werden (siehe Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung in BIPMZ 2002,
S. 65f.).

3. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zur Klarung der Frage zugelassen, ob das
Ermessen des Gerichts im Rahmen der Entscheidung tber den Aussetzungsan-
trag der Patentinhaberin analog § 148 ZPO so weit reduziert ist, dass es, auch
wenn wie vorliegend keine Zweifel an der Ubereinstimmung einer Norm mit dem
Grundgesetz bestehen, einem Aussetzungsantrag im Hinblick auf eine erhobene
Verfassungsbeschwerde stattzugeben hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Auflage,
§ 148 Rd. 1a m. w. N.; BGH Beschluss vom 30. Méarz 2005 - X ZB 26/04 unter
. 2b, bb).

gez.

Unterschriften



