BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 365/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 40 341

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und der Richterinnen

Pagenberg LL.M. Harv. und Dipl.-Ing. Dr. Prasch

BPatG 152
08.05






beschlossen:

Das Patent 101 40 341 wird mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrecht erhalten:

Patentansprtche 1 bis 7, eingegangen am 25. Juli 2005,

Beschreibung Seiten 1 bis 3, eingegangen am 25. Juli 2005,

Beschreibung Seiten 3/7 und 4/7 (Absatze [0016] bis [0040]), ge-
man Patentschrift,

2 Seiten Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, gemaf Patentschrift.

Grinde

Gegen das Patent 101 40 341, dessen Erteilung am 6. Mai 2004 veroffentlicht

worden ist, ist am 27. Juli 2004 Einspruch erhoben worden.

Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2008, eingegangen am 6. Mai 2008, hat die einzige

Einsprechende ihren Einspruch zuriickgenommen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Juli 2005, eingegangen am
25. Juli 2005, neugefasste Ansprliche 1 bis 7 und neue Beschreibungsseiten 1 bis
3 vorgeleqgt.



Sie beantragt sinngeman,

das Patent mit den gednderten Unterlagen aufrecht zu erhalten.

Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

Zum Vorbringen der Einsprechenden und der Patentinhaberin im Ubrigen wird auf

den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Uber den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006
form- und fristgerecht eingelegt worden ist, hat der zustdndige Technische
Beschwerdesenat gemald § 147 Abs. 3 PatG zu entscheiden, da die mit der
Einlegung des Einspruchs begrindete Entscheidungsbefugnis durch die spa-
tere Aufhebung der Vorschrift nicht entfallen ist (vgl. auch BGH GRUR 2007,
859, 861 und 862 ff. - Informationstbermittlungsverfahren | und I1l; BPatG
GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

Das Einspruchsverfahren ist nach Ricknahme des zulassigen Einspruchs von
Amts wegen vor dem Bundespatentgericht ohne die Einsprechende fortzuset-
zen (8 147 Abs. 3, Satz 2i. V. m. 8 61 Abs. 1, Satz 2 PatG).

2. Der Senat halt das Patent im beantragten Umfang beschrankt aufrecht.

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist sowohl in der Patentschrift
als auch in den urspriinglichen Unterlagen als zur Erfindung gehérend offen-
bart. Gleiches gilt auch fur den Inhalt der auf den Patentanspruch 1 riickbezo-
genen Patentanspriche 2 bis 7, die auf die erteilten Anspriche 4 bis 9 zu-

rickgehen.



Die geltenden Anspriiche 1 bis 7 sind somit zulassig.

Die Prufung des Einspruchsgrunds der mangelnden Patentfahigkeit nach § 21
Abs. 1 Satz 1 PatG und der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen,
insbesondere der Neuheit nach 8 3 (1) PatG und der erfinderischen Tatigkeit
nach 8§ 4 PatG hat keinen Anlass gegeben, das Patent Uber den beantragten

Umfang hinaus weiter zu beschranken oder zu widerrufen.

Diese Entscheidung ergeht gemall 8§47 Abs.1 Satz 3 PatG i.V.m. 8§59
Abs. 3 und § 147 Abs. 3 PatG ohne sachliche Begrindung, da nach Ruck-
nahme des einzigen Einspruchs nur noch die Patentinhaberin beteiligt ist und
deren am 25. Juli 2005 eingegangenem Antrag auf Aufrechterhaltung des
Patents mit dem damit vorgelegten Patentanspruch 1 zusammen mit den

ebenfalls vorgelegten Patentanspriichen 2 bis 7 stattgegeben wird.

Der Senat folgt insoweit der Vorgehensweise des 11. Senats gemald Be-
schluss vom 5. August 2003 (Az. 11 W (pat) 315/03, BIPMZ 2004, 60) und
macht sich die Begriindung hierfir zu eigen.

Die Anberaumung einer hilfsweise beantragten mindlichen Verhandlung war
daher nicht mehr erforderlich.

Dehne Dr. Huber Pagenberg Dr. Prasch
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