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In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 03 620

BPatG 152
10.99



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders sowie
den Richter Dipl.-Phys. Kalkoff, die Richterin Martens und den Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

Das Patent bleibt unverandert aufrechterhalten.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Erteilung des am 25. Januar 2001 angemeldeten Patents 101 03 620 wurde
am 8. August 2002 veroffentlicht.

Der Patentanspruch 1 hat folgende Fassung:

"Verfahren zur Analyse von Proben mittels einer Streulicht-

messung, bei dem

1.1 ein Tragerfluid bereitgestellt wird, das im wesentlichen
frei von Stoffen ist, deren PartikelgroRe einen bestimm-
ten Wert Uberschreitet,

1.2 dem Tragerfluid eine Probe zugeflhrt wird, die im
wesentlichen frei von Stoffen ist, deren PartikelgroRe
den bestimmten Wert Uberschreitet,

1.3 dem Tragerfluid ein Monomer zugefuhrt wird, dessen
Partikelgrofle im wesentlichen den bestimmten Wert
nicht Uberschreitet, wobei das Monomer in der Lage ist,

mit einem weiteren Monomer zu einem Dimer und/oder



Oligomer und/oder Polymer zu reagieren, dessen Parti-
kelgrofie den bestimmten Wert Uberschreitet,

1.4 vor und/oder nach dem Zufuhren der Probe und/oder
vor und/oder nach dem Zufuhren des Monomers und
vor der Streulichtmessung Stoffe, deren Partikelgrofie
einen bestimmten Wert Uberschreitet, aus dem Trager-
fluid und/oder der Probe und/oder dem Monomer ent-
fernt werden, insbesondere durch Filtern, und

1.5 das Tragerfluid der Streulichtmessung unterzogen wird,
so dal, wenn das weitere Monomer in der Probe ent-
halten ist und mit dem Monomer zu dem Dimer und/
oder Oligomer und/oder Polymer reagiert, dieses mittels

der Streulichtmessung nachgewiesen wird."

Zum Wortlaut der auf den Patentanspruch rickbezogenen Patentanspriche 2 bis

18 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent richtet sich der am 7. September 2002 beim Patentamt ein-
gegangene — einzige — Einspruch, mit dem Widerruf in vollem Umfang begehrt

wird.

Einen Widerrufsgrund gemaly § 21 PatG macht die Einsprechende innerhalb der

Einspruchsfrist nicht ausdrucklich geltend.

Im frist- und formgerecht eingegangenen Einspruchsschriftsatz ist von der Ent-
wicklung spezieller "SIZY"-Partikelmessgerate durch die Einsprechende die Rede
und davon, dass einer der Miterfinder als freier Mitarbeiter der Einsprechenden mit
der Erstellung neuer Messmethoden betraut gewesen und Mitte Dezember 2000

zur Patentinhaberin gegangen sei.



Weiter ist im Einspruch ausgefihrt, ein "SIZY"-Partikelmessgerat sei von der Ein-
sprechenden bereits im November 2000 an die Patentinhaberin geliefert worden
(Rechnung ist in Kopie beigefugt). In einer eMail vom 22. November 2000 (Kopie
ebenfalls dem Einspruchsschriftsatz beigefigt) sei eine "sensationelle" Messme-
thode fur "SIZY" beworben worden, in deren Verteiler die Patentinhaberin und
andere Empfanger angefuhrt seien. Die Patentinhaberin habe mit einem weiteren
Miterfinder die Einsprechende am 1. Dezember 2000 besucht und sich die bewor-
bene "SIZY"-Methode erklaren lassen. Auch weitere Interessenten hatten die Ein-
sprechende im Dezember besucht. Spatestens seit damals seien Kern und Details
der "SIZY"-Methode der Offentlichkeit bekannt gewesen, bei der chemische oder
biochemische Kettenreaktionen Partikelgrofden erzeugten, die vorher nicht in der

Ldsung enthalten gewesen seien.

Die Einsprechende fuhrt im Einspruchsschriftsatz zudem unter anderem aus, die
Messung musse stets im absoluten Stillstand erfolgen, wozu "SIZY" Uber ein
Absperrventil verfige. Eine auch nur minimale Konvektion wirde die angestrebte
Diffusionsmessung um mehrere Dekaden Uberdecken. Auf diesen wichtigen und
folgenreichen Sachverhalt werde im Patent mit keinem Wort eingegangen. Auch
seien den Erfindern offensichtlich die Konsequenzen daraus unbekannt gewesen,
dass Reaktionsprodukte ab 1 um durch Schwerkraft ausfallen und unmessbar am
Klvettenboden sedimentieren wirden. AnschlieRend wird gefolgert, "eine derart
unverstandene Kombination von Apparatur und Methode ware wirklich von keinem

Fachmann nachvollziehbar".

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Sie bittet aulRerdem, die Einspruchsgebuihr zurlckzuzahlen und das Verfahren

schriftlich fortzufihren.



Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in unveranderter Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragt sie Anberaumung einer mundlichen Verhandlung. Eine inhalt-
liche Stellungnahme der Patentinhaberin zu dem Einspruchsvorbringen ist nicht

eingegangen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Einspruchsvorbringens, wegen der auf mogliche
Unzulassigkeit des Einspruchs hinweisenden Zwischenverfigung des Berichter-
statters und wegen der Erwiderung der Einsprechenden hierauf wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Der Einspruch ist nicht zulassig.

Dem Einspruchsschriftsatz lasst sich zwar entnehmen, dass als Widerrufsgrinde
widerrechtliche Entnahme, fehlende Neuheit und fehlende Ausfuhrbarkeit, § 21
Abs 1 Nr 3, 1 und 2 PatG, geltend gemacht werden sollen (vgl auch Schriftsatz der
Einsprechenden vom 15. September 2003).

Nach § 59 Abs 1 PatG sind jedoch die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen
sollen, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist "im einzelnen" anzugeben. Die Begrun-
dung des Einspruchs genlgt diesen gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn
die fur die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes malfigeblichen
Umstande darin so vollstandig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das
Patentamt (nach § 147 Abs 3 PatG der Beschwerdesenat des BPatG) daraus
abschlielende Folgerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines
Widerrufsgrundes ziehen kénnen (vgl BGH BIPMZ 1987, 203, 204 re Sp unter c,
- Streichgarn; 1998, 201, 202 - Tabakdose). Der Einspruch muss sich dabei mit



der gesamten unter Schutz gestellten Erfindung befassen und nicht nur mit einem
Teilaspekt, der isoliert fur sich nicht unter Schutz gestellt ist (BGH GRUR 1988,
364 - Epoxidationsverfahren).

Diesen Anforderungen an die Substantiierungspflicht gentigt der Einspruch nicht.

1. Widerrufsgrund "Widerrechtliche Entnahme" (§ 21 Abs 1 Nr 3 PatG)

Im Fall der widerrechtlichen Entnahme sind deren Voraussetzungen innerhalb der
Einspruchsfrist substantiiert anzugeben. Hierzu sind darzulegen: Erfindungsbesitz
der Einsprechenden, Wesensgleichheit zwischen enthommener und patentierter
Erfindung, sowie Widerrechtlichkeit der Entnahme (Schulte PatG 6. Aufl § 59
Rdn 110 mwN). Dies erfordert unter anderem, dass sich die Einspruchsbegrin-
dung im einzelnen mit den Merkmalen des sich im Besitz der Einsprechenden
befindenden Gegenstandes und den Merkmalen der patentierten Erfindung aus-

einandersetzt.

Dem Einspruchsschriftsatz ist zu den "SIZY"-Partikelmessgeraten der Einspre-
chenden zu entnehmen, dass chemische oder biochemische Kettenreaktionen bei
der "SIZY"-Methode Partikelgrofen erzeugen, die vorher nicht in der Losung ent-
halten waren (S 1 vorle Abs). Weiter ist angegeben, dass die "SIZY"-Methode
nephelometrisch/prazipitierend/turbidimetrisch ist (S 3 Abs 1). In der als Anlage
beigefugten eMail ist noch angegeben, dass es sich bei "SIZY" um einen Detektor
handelt und dass durch hochempfindliche Laser-Lichtstreuung Empfindlichkeits-
steigerungen um mehrere Dekaden ermoglicht werden. Aus der Erwahnung von
Wasser (S 2 Abs 2) und dem Hinweis auf Ausfallen und Sedimentation von Reak-
tionsprodukten (S 2 le Abs) mag auf die Existenz eines Tragerfluids zu schlie3en

sein.



Es fehlen jedoch im Einspruchsschriftsatz Ausflihrungen dazu, ob dem Tragerfluid
zunachst eine Probe zugefuhrt wird (Anspruchsmerkmal 1.2), ob danach dem Tra-
gerfluid ein Monomer zugefuhrt wird, welche Partikelgrof3e dieses hat und welches
Reaktionsprodukt mit welcher PartikelgroRe es hervorrufen kann (Merkmal 1.3),
und ob Stoffe, deren PartikelgroRe einen bestimmten Wert Gberschreitet, vor der

Streulichtmessung entfernt werden (Merkmal 1.4 iVm 1.2 und 1.3).

Bei den entsprechenden Merkmalen des Patentanspruchs 1 handelt es sich
ersichtlich um mehrere wesentliche Merkmale der patentierten Erfindung. Die Ein-
spruchsbegrindung setzt sich nicht mit diesen Merkmalen auseinander und greift
sie nicht einmal auf. Aus der bloRen allgemeinen Angabe, dass chemische oder
biochemische Kettenreaktionen bei der "SIZY"-Methode Partikelgrélien erzeugen,
die vorher nicht in der Losung enthalten waren, konnen die beanspruchten konkre-

ten Einzelheiten nicht enthommen werden.

Es ist daher nicht abschlie3end feststellbar, ob das Verfahren, in dessen Besitz
die Einsprechende nach ihren Angaben vor dem Anmeldetag des Streitpatents
war, die wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung aufweist. Damit sind
die fur die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes der widerrechtlichen
Entnahme mafgeblichen Umstande innerhalb der Einspruchsfrist nicht im einzel-
nen so dargelegt, dass sie ohne weitere Ermittlungen seitens des Senats auf ihre

Richtigkeit Uberpruft werden kénnen.

2. Widerrufsgrund "Fehlende Neuheit" (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG)

Einer Erfindung fehlt die Neuheit, wenn sie zum Stand der Technik gehért. Der
Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag durch schrift-
liche oder mundliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind, § 3 Abs 1 PatG. Wird im Ein-
spruch behauptet, der Patentgegenstand sei durch schriftiche und mundliche

Beschreibung und durch eine tatsachlich erfolgte Benutzung bekannt, so muss



nicht nur der beschriebene und vorbenutzte Gegenstand ausreichend angegeben
und der Zusammenhang mit dem gesamten Patentgegenstand dargetan werden;
die dazu "im einzelnen" vorzutragenden Tatsachen mussen auch die konkreten
Umstande erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Beschreibung und
Benutzung nicht nur nach Art und Zeit, sondern auch hinsichtlich ihres Zugang-
lichwerdens im Sinne des § 3 Abs 1 Satz 2 PatG ergeben soll. Dazu gehdort auch,
dass erkennbar gemacht wird, welche Personen auf welche Art und Weise von
dem Gegenstand der Beschreibung bzw. der Benutzung vor dem Anmeldetag
Kenntnis erlangt haben sollen (BGH aaO - Streichgarn unter d), wenn es sich nicht

aus der Natur der Sache ergibt.

Im Einspruchsschriftsatz fehlen ausreichend detaillierte Angaben dazu, wem
abgesehen von der Patentinhaberin und einem Miterfinder das Gerat der Einspre-
chenden vorgefuhrt bzw. erklart wurde. Der pauschale Hinweis auf "weitere Inte-
ressenten” genugt nicht. Insbesondere aber fehlen Angaben zum inhaltlichen
Umfang dieser Erklarungen in Bezug auf das patentierte Verfahren, welche Merk-
male das Gerat im einzelnen zum Zeitpunkt der Vorfihrungen umfasste und wel-
che patentgemalien Merkmale diesem und dem an die Patentinhaberin gelieferten
Gerat nach Auffassung der Einsprechenden zu entnehmen waren. Die bloRRe
Anpreisung der Empfindlichkeitssteigerung in der eMail gentgt einem diesbezlg-
lich ausreichenden Tatsachenvortrag noch weniger als die pauschale Behauptung,
es seien Kern und Details der "SIZY"-Methode der Offentlichkeit bekannt gewor-
den, bei der chemische oder biochemische Kettenreaktionen Partikelgrofien
erzeugten, die vorher nicht in der Losung enthalten gewesen seien. Diese Anga-
ben betreffen lediglich den Zweck des patentierten Messverfahrens und den uber-
geordneten Teilaspekt, dass es um durch Reaktionen geanderte PartikelgréRen

geht.

Es ist daher ohne eigene Ermittlungen nicht feststellbar und nicht nachprifbar,
welche maligeblichen Merkmale des "SIZY"-Gerats und der "SIZY"-Methode tat-
sachlich vor dem Anmeldetag des Streitpatents der Offentlichkeit bekannt waren



und ob die gegebenenfalls bekannt gewordenen Merkmale mit denen des Gegen-

standes des Patentanspruches 1 Ubereinstimmen.

3. Widerrufsgrund "Fehlende Ausflhrbarkeit" (§ 21 Abs 1 Nr 2 PatG)

Ausreichende Substantiierung der Nichtausfuhrbarkeit einer Erfindung setzt u. a.
voraus: Darlegung von Tatsachen, warum ein Fachmann die patentierte Erfindung
als Ganzes nicht ausflihren kann — die Rlge von nicht ausfuhrbaren Teilaspekten,
die die Ausfuhrung lediglich erschweren, genugt nicht — und Darlegung von Tatsa-
chen, dass ein Fachmann die Erfindung auch nicht unter Zuhilfenahme von
Beschreibung, Zeichnungen und seinem eigenen Fachwissen verwirklichen kann
(vgl Schulte PatG 6. Aufl § 59 Rdn 108 mwN).

Die Einsprechende schildert im Einspruchsschriftsatz zunachst die Arbeitsweise
ihres "SIZY"-Gerats hinsichtlich des erfassten Streulichtvolumens sowie der Mal3-
nahmen fur ausreichende Empfindlichkeit und zur Unterdriickung stérenden Streu-
lichts einschliel3lich der zugehérigen Funktionszusammenhange. Die Einspre-
chende fuhrt dann sinngemal aus, der Mechanismus zur Unterdrickung storen-
der Streulichtkomponenten scheine — von den Erfindern — komplett unverstanden,
eng mit der Messmethode verknupfte Angaben zum Winkel und zur Art der Stor-
lichtkompensation fehlten im Patent. AuRerdem fehle ein unbedingt erforderliches
Absperrventil zur Unterbindung von Strémungen wahrend der Messung. Grolde
Reaktionsprodukte ab 1 ym konnten durch Schwerkraft ausfallen und unmessbar
am Kuivettenboden sedimentieren. Irgendwelche chemischen Kettenreaktionen
mussten folglich Partikel zwischen 30 nm unterer Messgrenze und 1000 nm Sedi-
mentationsschwelle produzieren. Es handle sich beim Patentgegenstand um eine
unverstandene Kombination von Apparatur und Methode, die von keinem Fach-

mann nachvollziehbar sei.
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Die nach Ansicht der Einsprechenden auftretenden Probleme kénnen jedoch - ihre
Richtigkeit unterstellt — allenfalls die Ausfuhrbarkeit der Erfindung erschweren, sie

jedoch nicht insgesamt in Frage stellen.

So fuhrt die Einsprechende zwar aus, dass Reaktionsprodukte mit einer GroRe
uber 1000 nm nicht gemessen werden konnten. Die Einspruchsbegrindung zieht
aber nicht in Zweifel, dass Reaktionsprodukte mit einer GroRe zwischen 30 nm
und 1000 nm nachgewiesen werden kénnen und die Erfindung insoweit ausfuhr-

bar ist.

Im Einspruchsschriftsatz wird zwar auf den Fachmann verwiesen (S 3 Abs 1:
"wirklich von keinem Fachmann nachvollziehbar"), und es mag auch noch ange-
hen, dass keine Angaben zu dessen Ausbildung und Fachkenntnissen gemacht
werden. Zur Zulassigkeit des Einspruchs bezuglich des Widerrufsgrundes der feh-
lenden Ausfuhrbarkeit fehlt im Einspruchsschriftsatz aber Tatsachenvortrag dazu,
warum der Fachmann nach Ansicht der Einsprechenden auch unter Berucksichti-
gung seines Fachkénnens und Fachwissens und bei Kenntnis der Patentschrift
nicht in der Lage gewesen sein sollte, im Rahmen des beanspruchten Verfahrens-
schrittes 1.5 auf Stillstand bei der Messung zu achten und ein hierzu geeignetes
Mittel, wie ein internes Absperrventil, vorzusehen und eventuelles Storlicht in
geeigneter Weise zu kompensieren. Die Behauptung (wenn auch ausflhrlich
begriindet), "SIZY"-Gerat und "SIZY"-Methode seien unverstanden, gentgt den
gesetzlichen Anforderungen an den Tatsachenvortrag nicht und erfordert eigene

Ermittlungen des Senats.

Lag danach kein zulassiger Einspruch vor, war das Patent ohne weitere Sachpru-

fung unverandert aufrechtzuerhalten.
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1. Ist der einzige Einspruch — oder sind alle Einspriche — gegen ein Patent unzu-
lassig, ist die Aufrechterhaltung des Patents (ohne weitere Sachprufung) auszu-
sprechen. Ein alleiniger Ausspruch Uber die Verwerfung des Einspruchs - oder der

Einspriche — kommt nicht in Betracht.

a) Die Zustandigkeit des Senats ergibt sich im vorliegenden Fall aus der Uber-
gangsvorschrift nach § 147 Abs 3 PatG. Obwohl in Satz 1 dieser Vorschrift von
einer "Entscheidung Uber den Einspruch" die Rede ist, hat der Senat Uber das
Patent zu entscheiden. Dies gilt zunachst unbestritten bei Sachprifung infolge
eines zulassigen Einspruchs und ergibt sich aus der Rechtsnatur des Einspruchs-
verfahrens (dazu BPatG Mitt. 2002, 417 - Etikettierverfahren mwN; so auch
BPatGE 46, 134 — gerichtliches Einspruchsverfahren; bei fehlender Begriindetheit
des Einspruchs: Beschl. vom 1. 10. 2002, 34 W (pat) 705/02).

b) Aber auch dann, wenn der einzige oder alle Einspriche unzulassig sind und
folglich eine sachliche Uberpriifung der Bestandskraft des Patents aufgrund vorge-
brachter Widerrufsgriinde ausscheidet, bleibt nur der Ausspruch Uber die unveran-
derte Aufrechterhaltung des Patents. Denn in § 61 Abs 1 Satz 1 PatG ist abschlie-
Rend geregelt, durch welche Art der Entscheidung das Einspruchsverfahren zu
beenden ist. Es ist durch Beschluss zu entscheiden, ob und in welchem Umfang
das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Die bloRe Verwerfung des Ein-

spruchs als unzulassig ist nicht vorgesehen.

In § 147 Abs 3 Satz 2 PatG ist geregelt, dass fur das Einspruchsverfahren vor
dem Beschwerdesenat des Patentgerichts die §§ 59 bis 62 entsprechend gelten.
Dabei ist zwar § 61 Abs 1 Satz 1 PatG ausdrlicklich ausgenommen; aus dem
Bedeutungszusammenhang der Ubergangsregelung, insbesondere in Zusammen-
hang mit Satz 1 vor Nr 1, folgt jedoch, dass hiermit die geanderte Zustandigkeit
hervorgehoben, nicht aber von den dort aufgezahlten Entscheidungsmaoglichkeiten

im Einspruchsverfahren abgewichen werden sollte.
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Eine das Einspruchsverfahren abschlieRende isolierte Verwerfung eines unzulas-
sigen Einspruchs sieht das Patentgesetz auch an anderer Stelle nicht vor. Damit
wird zum Ausdruck gebracht, dass der Rechtsbehelf des Einspruchs insoweit
anders zu behandeln ist, als die Rechtsmittel der Beschwerde und der Rechtsbe-
schwerde. In §79 Abs 2 PatG ist namlich ausdricklich bestimmt, dass die
Beschwerde als unzulassig verworfen wird, wenn sie nicht statthaft oder nicht in
der gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Gleiches ist fur die Rechtsbe-

schwerde in § 104 PatG geregelt.

Auch aus den Regeln fur das Patentnichtigkeitsverfahren bei Klageunzulassigkeit
lasst sich nichts anderes herleiten. Denn es ist zu beachten, dass der Gesetzge-
ber mit der Neuregelung des Einspruchsverfahrens durch das Gemeinschaftspa-
tentgesetz von 1979 nicht das Einspruchsverfahren an das Nichtigkeitsverfahren
annahern, sondern der Ablosung des bislang vor der Entscheidung uber die
Patenterteilung durchgefuhrten Einspruchsverfahrens durch ein solches nach der
Patenterteilung Rechnung tragen wollte (amtl. Begr. BL.f.PMZ 1979, 276, 286 zu
Nummer 35). Vielmehr wird die Nahe zum friheren Einspruchsverfahren als
Bestandteil des Erteilungsverfahrens und die Ferne vom Nichtigkeitsverfahren
deutlich, indem die Regelung des § 61 Abs 1 Satz 2 eingefuhrt wurde, wonach das
Einspruchsverfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt wird,
wenn der Einspruch zurickgenommen wird. In der amtlichen Begriindung heil3t es
hierzu, das vom Einsprechenden mitgeteilte Material im Falle seines Ausschei-
dens von Amts wegen zu berucksichtigen, habe sich bewahrt. Hierdurch lasse
sich insbesondere verhindern, dass das auch im allgemeinen Interesse liegende
Einspruchsverfahren durch Absprache der Verfahrensbeteiligten beendet werde
(BL.f.PMZ 1979, 276, 287 zu § 35 c). Somit steht die Bestandskraft des Patents
nicht zur Disposition der Beteiligten.

Wegen der Besonderheiten des Einspruchsverfahrens kommt auch eine entspre-
chende Anwendung von Vorschriften der ZPO Uber die Zulassigkeit von Rechts-
behelfen, Rechtsmitteln oder der Klage nach § 99 Abs 1 PatG nicht in Betracht.
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c) Derim Ergebnis gegenteiligen und soweit erkennbar bislang unwidersprochen
gebliebenen Auffassung des Juristischen Beschwerdesenats in seinem Beschluss
vom 23.Marz 1984, 4 W (pat) 27/83 (BPatGE 26, 143) vermag mithin der

beschlieRende Senat nicht zu folgen.

In den Grinden der genannten Entscheidung wird eine planwidrige Unvollstandig-
keit des Patentgesetzes festgestellt, die durch den aus dem Patentnichtigkeits-
verfahren und der ZPO zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgrundsatz zu schlie-
Ren sei, dass, sofern nicht jedenfalls ein zulassiger Einspruch vorliege, die Patent-
abteilung allein Uber die Zulassigkeit des Einspruchs zu entscheiden und sich
eines Ausspruchs Uber die Aufrechterhaltung des Patents zu enthalten habe. Die
planwidrige Lucke im Patentgesetz wird zum einen daraus hergeleitet, dass das
Einspruchsverfahren systematisch dem Patentnichtigkeitsverfahren sehr stark
angenahert worden sei. Dem kann sich der Senat, wie vorstehend dargelegt, nicht
anschlielen. Zum anderen leiten die Entscheidungsgrinde eine planwidrige
Unvollstandigkeit des Patentgesetzes aus den Vorschriften des EPU nach Art 101
Abs 1 in Verbindung mit Regel 56 Abs 1 AusfO ab, wonach die Einspruchsabtei-
lung den Einspruch (u.a.) dann als unzulassig verwirft, wenn er Art 99 Abs 1
sowie Regel 1 Abs 1 und Regel 55 Buchst. ¢ AusfO nicht entspricht. Hieraus ver-
mag der beschlielende Senat aber auf keine Regelungslicke im Patentgesetz zu
schliellen, sondern kann nur eine insoweit vom Patentgesetz abweichende Rege-
lung des EPU sehen. Solche Abweichungen im Detail finden sich auch an anderen
Stellen, die das Einspruchsverfahren regeln. Das EPU schreibt beispielsweise vor,
dass die Einspruchsabteilung den Einspruch zurickzuweisen hat, wenn sie der
Auffassung ist, dass die in Art 100 genannten Einspruchsgrinde der Aufrechter-
haltung des europaischen Patents in unveranderter Form nicht entgegenstehen,
Art 102, Abs. 2 EPU. Hingegen ist nach dem Patentgesetz fiir diesen Fall nur der
Ausspruch uber die Aufrechterhaltung des (unveranderten) Patents zuldssig, § 61
Abs 1 Satz 1 PatG.
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d) Vorliegend hat der Senat ausgesprochen, das Patent bleibe unverandert auf-
rechterhalten. Er Iasst es dahinstehen, ob ein informierender Zusatz dahingehend,
dass dies aufgrund der Unzuldssigkeit des einzigen Einspruchs erfolgt sei, hatte

zweckmalig sein kdnnen.

2. Der Technische Beschwerdesenat ist zustandig, wenn das Patentamt das
Patent ohne Sachprufung aufrechterhalt, weil ein zulassiger Einspruch nicht vor-

liegt.

Der Senat verkennt nicht, dass abweichend von der bisherigen Ubung, die
wesentlich auf der oben genannten Entscheidung des 4. Senats aus dem
Jahre 1984 beruht, nicht der Juristische, sondern ein Technischer Beschwerdese-
nat fur die Beschwerde zustandig ist, wenn die Patentabteilung des Patentamts
das Patent deswegen unverandert aufrechterhalt, weil der einzige oder alle Ein-
spruche unzulassig sind. Dies ergibt sich aus § 67 Abs 1 PatG, wonach der
Beschwerdesenat in den Fallen, in denen die Anmeldung zurlckgewiesen oder
uber die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschrankung des Patents ent-
schieden wird, in der Besetzung mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem,
zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigem Mitglied zu ent-

scheiden hat.

Eine Erweiterung der Aufgabenbereiche der Technischen Beschwerdesenate hat
diese Konsequenz nicht zur Folge. Sie haben stets die Zulassigkeit eines (einzi-
gen) Einspruchs als unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung bei Beschwerden
gegen Beschlisse des Patentamts Uber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf
von Amts wegen zu prifen. Stellt sich erst im Beschwerdeverfahren heraus, dass
der Einspruch des beschwerdefihrenden Einsprechenden unzulassig ist, wird

seine Beschwerde ohne weitere Sachprufung zurickgewiesen.

Die Zustandigkeit eines Technischen Beschwerdesenats ist auch sachgerecht,

weil die Entscheidung Uber die Zulassigkeit eines Einspruchs in der Mehrzahl der
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Falle Fragen des Tatsachenvortrags betrifft und eine Auseinandersetzung mit dem
vorgetragenen technischen Sachverhalt und dem technischen Gegenstand des
Patents erfordert (zum engen Sachzusammenhang siehe auch Beschl. des
23. Senats vom 4. Februar 2003, 23 W (pat) 306/02 unter 1.1 — zur Veroffentl. vor-

gesehen).

Ob der das Einspruchsverfahren abschlieRende Ausspruch der Patentabteilung,
der (einzige) Einspruch werde als unzulassig verworfen, im Sinne der Bestimmung
des § 61 Abs 1 Satz 1 PatG als Entscheidung Uber die unveranderte Aufrechter-
haltung des Patents zu verstehen ist und folglich im Beschwerdefall die Zustan-
digkeit des Technischen Beschwerdesenats begrindet, kann hier offen bleiben.
Nur am Rande sei darauf verwiesen, dass die vom 4. Senat erwahnten (ll. 4. d.
der Grinde) europaischen Einspruchsverfahren im Falle der Verwerfung des Ein-
spruchs als unzulassig zwar formell als Verfahren ohne Sachprifung und ohne
Sachausspruch angesehen werden, jedoch auch fur die Beschwerden gegen den
Einspruch verwerfende Entscheidungen die Technische Beschwerdekammer
zustandig ist, Art 21 Abs 4 EPU.

SchlieBlich ist noch anzumerken, dass das Patentkostengesetz die Gebuhr bei
Beschwerden gegen Entscheidungen des Patentamts in Einspruchssachen nicht
(mehr) an die Art der abschlieRenden Entscheidung knupft, sondern generell bei
Beschwerden gegen die Entscheidung der Patentabteilung Uber den Einspruch
500 € vorschreibt, Anlage Nr411 100 PatKostG. Entsprechend fugt das DPMA
allen Endentscheidungen im Einspruchsverfahren dieselbe Rechtsmittelbelehrung
bei (Vordruck P 2888).

V.

1. Die Voraussetzungen flr eine Rickzahlung der Einspruchsgebuhr (§ 62 Abs 1
Satz 3 iVm § 147 Abs 3 Satz 2 PatG) sind nicht gegeben. Verfahrensfehler im Pru-
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fungsverfahren, die ursachlich flr die Einlegung des Einspruchs gewesen sein
konnten und daher eine Ruckzahlung der Einspruchsgebuhr aus Billigkeitsgrun-
den rechtfertigen konnten, sind im vorliegenden Fall weder vorgetragen noch

ersichtlich.

2. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde folgt aus § 100 Abs 2 PatG.

Dr. Anders Kalkoff Martens Dr. Zehendner
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