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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 047 593.6-32

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung am 11. Marz 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Muller

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse H 02 P des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 14. Februar 2012 aufgehoben und die Sache zur Fort-
fuhrung des Prufungsverfahrens mit Anmeldetag 5. Oktober 2007

an das Patentamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die Anmelderin hat am 5. Oktober 2007 eine Patentanmeldung mit der Bezeich-
nung ,Motor  Controller* unter Inanspruchnahme der Prioritat vom
11. Oktober 2006 der JP 2006-277364 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(i. W. DPMA) eingereicht. In der Patentakte sind mit Eingangsdatum
5. Oktober 2007 aul3er dem Antragsformular und der Erfinderbenennung jeweils in
englischer Sprache eine Zusammenfassung und eine Beschreibung, in der auf
Zeichnungen (Fig. 1, 2 und 3) Bezug genommen wird, sowie sechs Patentanspri-

che (claims), jedoch keine Zeichnungen enthalten.

Mit Eingabe vom 17. Dezember 2007, eingegangen am 18. Dezember 2007, hat
die Anmelderin zusammen mit der japanischen Voranmeldung die deutsche Uber-
setzung der Patentanmeldung einschlief3lich zwei Blatt deutschsprachig beschrif-

teter Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3 eingereicht.

Auf den von der Prifungsstelle nach §35 Abs.1 Satz2 PatG (in der bis
31. Marz 2014 geltenden Fassung, i.W. a.F.) erlassenen Bescheid vom
25. Februar 2008, mit dem die Anmelderin innerhalb einer Frist von einem Monat
entweder zur Nachreichung von Zeichnungen oder zur Erklarung, dass jede Be-

zugnahme auf Zeichnungen als nicht erfolgt gelten solle, aufgefordert worden warr,



hat die Anmelderin mit Eingabe vom 17. Méarz 2008 — abermals - deutschsprachig

beschriftete Figuren 1 bis 3 eingereicht.

Gegen den Beschluss der Prifungsstelle vom 18. April 2008, in dem der
18. Dezember 2007 als rechtswirksames Anmeldedatum festgestellt worden ist,
hat Anmelderin Beschwerde eingelegt und - unter Vorlage der Empfangsbeschei-
nigung des DPMA uber den Eingang am 5. Oktober 2007 sowie einer eidesstattli-
chen Versicherung der zum damaligen Zeitpunkt in der Kanzlei des Vertreters der
Anmelderin Patentanwalt K... in M... S2 beschaftigten Pa-

tentanwaltssekretarin Frau S... - geltend gemacht, dass mit der Anmel-

dung am 5. Oktober 2007 englischsprachige Zeichnungen eingereicht worden

seien.

Mit Beschluss vom 28. Januar 2010 (Az.: 10 W (pat) 30/08) hat das Bundespatent-
gericht (i. W. BPatG) den angefochtenen Beschluss aufgehoben und die Sache an
das DPMA zurickverwiesen, da eine gesonderte Festsetzung des Anmeldetags
nach st. Rechtsprechung unzul&ssig sei. Ein Patent kbnne nur wie beantragt erteilt
werden. Beantrage der Anmelder die Erteilung eines Patents mit einem Anmelde-
tag, der nicht zuerkannt werden kénne, sei die Anmeldung insgesamt zurtickzu-
weisen. Einen Nachweis, dass die Zeichnungen am 5. Oktober 2007 zusammen
mit den dbrigen englischen Anmeldeunterlagen dem DPMA zugeleitet worden
seien, habe die Anmelderin bislang noch nicht erbracht.

Im Rahmen der Fortfihrung des Prifungsverfahrens vor der Prifungsstelle des
DPMA ist am 16. September 2011 Frau S... als Zeugin vernommen

worden. Weiterhin hat die Anmelderin mit Eingabe vom 21. Oktober 2011 beim
DPMA eine eidesstattliche Versicherung des Herrn S1... von der Fir-

ma M1... GmbH in M..., vom 26. September 2011

eingereicht, wonach dieser am 5. Oktober 2007 bei Abholung der Amtspost fur
das DPMA aus der Patentanwaltskanzlei K... in S2... bemerkt habe, dass in

das Kuvert fir das DPMA auch Patentzeichnungen gegeben worden seien.



Mit Beschluss vom 14. Februar 2012 hat die Prifungsstelle fir Klasse H 02 P des
DPMA den Erteilungsantrag der Anmelderin zurickgewiesen. Zur Begrundung ist
im  Wesentlichen ausgefiihrt, dass sich der Anmeldetag auf den
18. Dezember 2007 verschoben habe, da bei den am 5. Oktober 2007 eingereich-
ten englischsprachigen Anmeldeunterlagen keine Zeichnungen beigelegen hétten.
Die eidesstattliche Versicherung des Herrn S1... kdbnne den Eingang der

Zeichnungen am 5. Oktober 2007 nicht beweisen, da keine detaillierten Angaben
zu den konkreten Anmeldeunterlagen gemacht worden und entscheidende Er-
kenntnisse bei einer Zeugenaussage nicht zu erwarten gewesen seien. Da die An-
melderin auf den friheren Anmeldetag beharrt habe, sei die Anmeldung zuriickzu-

weisen gewesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
16. Mérz 2012. Sie macht geltend, dass es sich, wenn Zeichnungen in das Kuvert
fur das DPMA gegeben worden seien, nur um die Zeichnungen zur vorliegenden
Anmeldung gehandelt haben kdnne, da keine weiteren Anmeldeunterlagen am
5. Oktober 2007 beim DPMA eingereicht worden seien. Als weiteren Beleg reicht
die Anmelderin eine zweite eidesstattliche Versicherung von Herrn S1...

vom 16. Mérz 2012, eine Kopie aus dem Kalender von Herrn S1... fur die

Tage Freitag, 5. Oktober, bis Sonntag, 7. Oktober 2007, eine Kopie der Auftrags-
liste der Firma M1... fir den 5. Oktober 2007 sowie eine eidesstattliche

Versicherung des Patentanwalts K... vom 13. Marz 2012 ein.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 02 P des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2012 aufzuheben
und die Sache zur Fortfuhrung des Prufungsverfahrens mit Anmel-
detag 5. Oktober 2007 an das Patentamt zurtickzuverweisen.

In der miindlichen Verhandlung am 11. Marz 2015 ist Herr S1... als Zeu-
ge zu den Fragen des Beweisbeschlusses des Senats vom 12. Januar 2015 ver-

nommen worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und gemall 8 79 Abs. 3 Nr. 1
PatG zur Zurickverweisung der Sache an das Patentamt zur Fortfiihrung des Pri-

fungsverfahrens mit Anmeldetag 5. Oktober 2007 fuhrt.

Der Senat ist nach Wirdigung der Gesamtumstédnde des vorliegenden Falles, ins-
besondere der eidesstattlichen Versicherungen des Herrn S1... vom

26. September 2011 und 16. Mé&rz 2012 sowie seiner Zeugenaussage in der
mundlichen Verhandlung am 11. Marz 2015 zu der Uberzeugung gelangt, dass mit
dem am 5. Oktober 2007 eingereichten Antrag der Anmelderin auf Erteilung eines
Patents mit der Bezeichnung ,Motor Controller nicht nur in englischer Sprache die
Zusammenfassung, die Beschreibung und die Patentanspriiche, sondern auch die
zugehorigen englisch beschrifteten Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, beim DPMA ein-
gegangen sind und damit dieser Tag der Anmeldetag ist (§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG
a.F.i.V.m. 8 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG).



Zwar sind die fraglichen Zeichnungen mit Eingangsdatum 5. Oktober 2007 in der
beim DPMA gefihrten Akte der Patentanmeldung 10 2007 047 593.6 nicht enthal-
ten. Auch ist nicht zu verkennen, dass die Anmelderin auf den gemaf § 35 Abs. 1
Satz 2 PatG a. F. erlassenen Bescheid der Prufungsstelle vom 25. Februar 2008
mit Eingabe vom 17. Marz 2008 die Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, mit deutscher
Beschriftung (nochmals  nach threr  erstmaligen Einreichung  am
18. Dezember 2007) eingereicht hat und sie sich erst nachdem der Beschluss der
Prufungsstelle vom 18. April 2008 Uber die Feststellung des 18. Dezember 2007
als Anmeldetag ergangen ist, darauf berufen hat, dass bereits am Anmeldetag
5. Oktober 2007 die englischsprachigen Zeichnungen beim DPMA eingereicht
worden seien. Dies mag darauf beruhen, dass der Vertreter der Anmelderin nach
einer genauen Uberpriifung erst zu diesem Zeitpunkt realisiert hat, dass offenbar

die englisch beschrifteten Zeichnungen in der Patentakte abgangig sind.

Der Uberzeugungsbildung des Senats steht ferner nicht entgegen, dass die zum
fraglichen Zeitpunkt in der (damaligen) Kanzlei P... K... des

Vertreters der Anmelderin in der S2... Stral3e in M... S2, ange-

stellte und mit der Zusammenstellung der Unterlagen der Patentanmeldung der
Anmelderin betraute Patentanwaltssekretérin, Frau S..., in ihrer eides-

stattlichen Versicherung vom 20. Juni 2008 nicht konkret bestéatigen konnte, die
zugehdrigen Zeichnungen zu dem englischen Text der Voranmeldung beigefiigt
zu haben und sie sich auch spater bei ihrer Vernehmung als Zeugin vor der Pru-
fungsstelle am 16. September 2011 nicht mehr daran erinnern konnte. Allein aus
der fehlenden Erinnerung von Frau S... kann nicht der Schluss gezogen wer-

den, dass die Zeichnungen nicht zu der Patentanmeldung gegeben worden sind.

Der Senat siehnt demgegentuber den Eingang der Zeichnungen am
5. Oktober 2007, insbesondere nach dem schlissigen Vortrag der Anmelderin
bzw. ihres Vertreters und den diesen Vortrag bestatigenden eidesstattlichen Erkla-
rungen des Herrn S1... sowie seiner Zeugenaussage in der mindlichen

Verhandlung, als erwiesen an. Vorwegzustellen ist, dass der Zeuge S1...,



dem am Ausgang des Verfahrens kein erkennbares Eigeninteresse unterstellt wer-
den kann, einen offenen und aufrichtigen Eindruck gemacht hat, seine Aussagen
stimmig waren, so dass fur den Senat kein Grund ersichtlich ist, am Wahrheitsge-

halt seiner Aussagen zu zweifeln.

Wie Herr S1... eidesstattlich versichert und in seiner Aussage vor Gericht wie-
derholt hat, sei er als Mitarbeiter der Firma M1...

GmbH in M..., am 5. Oktober 2007 auftragsgemal um ca. 13.30 Uhr in der

sich zum damaligen Zeitpunkt in M... S2... befindlichen Kanzlei des Vertre-

ters der Anmelderin, Patentanwalt K... gewesen, um, wie jeden

Freitag, Amtspost fir das EPA und/oder DPMA sowie Briefpost abzuholen. Dies
wird auch durch die beiden Auftrage fur den Kunden K... fur Freitag,

5. Oktober 2007, 13.30 Uhr, in der eingereichten Auftragsliste der Firma M1...

... sowie den entsprechenden Eintrag von Herrn S1... in seinem Kalender

Uber den Tourenverlauf am Freitag, den 5. Oktober 2007, hinreichend belegt. Ob-
wohl die fraglichen Kalenderseiten nur in Kopie vorgelegt wurden, bestehen an der
Echtheit der Eintrage keine begrindeten Zweifel, nachdem Herr S1... als Zeuge
vor Gericht glaubhaft ausgesagt hat, dass der Kalender bei einem Wohnungsum-
zug im Jahr 2013 entsorgt worden, die eingereichte Kopie jedoch Hundertprozent

von seinem Kalender gefertigt worden sei.

Weiterhin hat Herr S1... eidesstattlich versichert und als Zeuge ausgesagt, dass
er wegen eines Disputs zwischen Frau S... und ihrer Mutter,

Frau S3..., beim Fertigstellen der Amtspost darauf habe warten missen,

dass die Damen die Amtspost in das zur Weiterleitung an das DPMA bestimmte
Kuvert taten. Dabei habe er gesehen, dass ein Packen, bei dem Plane dabei wa-
ren, nachtraglich in das Kuvert eingeschoben worden sei. Der Senat hat keine
Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage. Zwar liegt das Geschehen relativ lange
Zeit zurtick. Herr S1... konnte den Vorgang jedoch anhand seines Kalenderein-
trags rekonstruieren, und zwar schon im September 2011 bei Abgabe seiner ers-

ten eidesstattlichen Versicherung. Nachvollziehbar ist auch die Erinnerungsstitze



aufgrund der besonderen Situation am 5. Oktober 2007 in der Kanzlei von Patent-
anwalt K..., und zwar aufgrund der nach eidesstattlicher Erklarung

von Herrn S1... aul3erst ungewdhnlichen Diskussion zwischen Frau S1... und
ihrer Mutter, des Wartens auf die Fertigstellung der Amtspost, die nach seiner
Zeugenaussage sonst Ublicherweise schon verschlossen zur Abholung bereit lag,
und der hierdurch entstandenen Verzdgerung in seiner Tourenplanung mit telefo-
nischer Verschiebung des nachfolgenden Termins bei der Kanzlei M2...-
... & Partner. Die Verwendung des Begriffs ,Plane“ in der Zeugenaussage von
Herrn S1... ist dabei als laienhafte Formulierung fir graphische Dokumente im
Gegensatz zu Textdokumenten und daher ohne Weiteres auch im Sinn von Zeich-

nungen zu verstehen.

Auszuschliel3en ist dabei auch, dass die ,Plane“ die Herr S1... gesehen hat, in

der Kanzlei von einer der beiden Damen in ein fur einen anderen Adressaten be-
stimmtes Kuvert gegeben worden sind. Denn laut seiner Zeugenaussage hat
Herr S1... an diesem Tag aul3er dem Kuvert fir das DPMA nur noch normale
Briefpost zur Ablieferung beim Postamt abgeholt, die in Form von verschlossenen
adressierten Kuverts bereit lag, die folglich nicht mehr befillt worden sind.

Ferner steht zur Uberzeugung des Senats fest, dass das von Herrn S1... abge-
holte Kuvert mit Amtspost fur das DPMA die einzige Sendung war, die am
5. Oktober 2007 aus der Kanzlei P... K... an das DPMA ge-

gangen ist. Herr S1... hat eidesstattlich versichert und als Zeuge ausgesagt,

dass er am Freitag, den 5. Oktober 2007, nur ein (einziges) Kuvert aus der Kanzlei
von Patentanwalt K... in S2... abgeholt und beim DPMA abgeliefert habe.

Zudem hat Patentwalt K... an Eidesstatt versichert, dass seinerzeit

Herr S1... von der Firma M1... der einzige gewesen sei, der Amtspost

in der Kanzlei abgeholt und an das DPMA geliefert habe. Der Senat sieht keinen

Grund, die Richtigkeit dieser Aussagen bzw. Erklarungen in Frage zu stellen.



Weiterhin weist die an die Kanzlei P... K... adressierte amtli-

che Empfangsbescheinigung des DPMA fir den 5. Oktober 2007 nur zwei Eingan-
ge aus, und zwar unter laufender Nr.1l: amtliches Aktenzeichen
,DE 112005003420.8, Anmelder/Inhaber ,N...“ eingereichte Unterla-

gen ,Eingabe, Einzugsermachtigung f. Anmeldegebuhr® und unter laufender Nr. 2:
amtliches Aktenzeichen ,Neue Anmeldung®, Anmelder/Inhaber

.F... Corporation®, eingereichte Unterlagen ,Anmeldeantrag, Erfinderbenen-

nung, 1 Abschrift der Voranmeldung®. Die Beiziehung der elektronischen und der
eingescannten Papierakte der Patentanmeldung 11 2005 003 420.8 hat ergeben,
dass in dieser Akte am 5. Oktober 2007 nur die Eingabe des Vertreters der Anmel-
derin, K..., vom 1. Oktober 2007 mit der angefligten Einzugser-

machtigung fur die Anmeldegebuhr, jedoch keine Zeichnungen eingegangen sind
und Zeichnungen auch nicht angefordert waren oder sonst zur Einreichung an-

standen.

Da mithin zur Uberzeugung des Senats feststeht, dass Herr S... am

5. Oktober 2007 bei Abholung der Amtspost in der Kanzlei von Patentanwalt

K... gesehen hat, dass in das fur das DPMA bestimmte Kuvert

Zeichnungen gegeben worden sind, dass dieses Kuvert die einzige Sendung war,
die an diesem Tag aus der Kanzlei an das DPMA geliefert worden ist, und dass in
dieser Sendung Zeichnungen nur zu der Neuanmeldung der Anmelderin gehoren
konnten, ist daraus nach der allgemeinen Lebenserfahrung der Schluss zu ziehen,
dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die fraglichen Zeichnungen
zusammen mit den Ubrigen Anmeldeunterlagen der Patentanmeldung ,Motor Con-

troller am 5. Oktober 2007 beim DPMA eingegangen sind.

Nachdem die Prufungsstelle bisher noch nicht in der Sache entschieden hat und
die Anmeldung nur wegen Unstimmigkeit Uber den Anmeldetag zurtickgewiesen
hat, hat der Senat von einer eigenen Sachentscheidung abgesehen und geman
879 Abs. 3 Nr.1 PatG die Sache zur Fortfihrung des Prufungsverfahrens mit

dem urspringlichen Anmeldetag an das DPMA zuriickverwiesen.
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Auf die angefligte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz J. Miller

PU
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss zu-
gelassen hat (88 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Ver-
fahrensméangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (8 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlie3ende Gericht war nicht vorschriftsmafig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Auslbung

des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Be-

sorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich
oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen,
bei der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.

w

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsheschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (8§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 8§ 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist tUber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kom-
munikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVYV). Dort sind auch
die Einzelheiten zu den  Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (8§83
BGH/BPatGERVYV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefuhrers eingelegt werden (8 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).


http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html

