BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 27/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 10 2004 035 442

BPatG 152
08.05



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. September 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys.
Dr. Mayer, der Richterin Kopacek und der Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und
Dipl.-Geophys. Univ. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Januar 2014 wird aufgehoben und das Ver-
fahren zur erneuten Behandlung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zuriickverwiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet.

Grinde

Gegen das Patent 10 2004 035 442 mit der Bezeichnung ,Verfahren und Vorrich-
tung zum sicheren Schalten eines Automatisierungsbussystems®, dessen Ertei-
lung am 1. Juni 2006 verdffentlicht wurde, hat die Einsprechende und Beschwer-
degegnerin mit Telefax vom 31. August 2006 schriftlich mit Begriindung unter Hin-
weis auf die Druckschriften E1 bis E4 Einspruch eingelegt. Die Patentinhaberin hat
mit Eingabe vom 9. Juni 2007, eingegangen beim DPMA per Telefax am
25. Juni 2007 beantragt, den Einspruch als unzul&assig zu verwerfen und vorab ge-
sondert Uber die Zulassigkeit des Einspruchs zu entscheiden. Sie hat die Auffas-

sung vertreten, die Druckschrift E2 sei nicht vorveroffentlicht. Hilfsweise hat sie



beantragt, den Einspruch als unbegriindet zurtickzuweisen. Wegen der offensicht-
lichen Unzul&ssigkeit des Einspruchs wirden es verfahrensékonomische Erwa-
gungen nahelegen, jegliche materiellrechtliche Prufung zu unterlassen. Fir den
Fall, dass eine vollstandige Verwerfung oder Zuriickweisung des Einspruchs frag-
lich sei, hat sich die Beschwerdefiihrerin weiteren Sachvortrag zur materiellrecht-
lichen Begrundetheit vorbehalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 15. Okto-
ber 2007, eingegangen beim DPMA am 16. Oktober 2007, die Zulassigkeit des
Einspruchs fir gegeben erachtet und zur Stutzung ihres Vorbringens eine weitere
Druckschrift E5S Ubermittelt. In Folge hat die Beschwerdegegnerin mit Eingaben
vom 11. Oktober 2011, 9. Mai 2012, 15. Mai 2013 und 9. Januar 2014 Anfragen
an die zustandige Patentabteilung gerichtet, wann mit der weiteren Bearbeitung

des Verfahrens zu rechnen sei.

Mit Beschluss vom 22. Januar 2014 hat die Patentabteilung 31 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts am Ende der Sitzung, an der die Verfahrensbeteiligten nicht
teilgenommen haben, den Einspruch fur zuldssig erachtet und das Patent in vol-
lem Umfang widerrufen. Gegen diesen Beschluss, der der Beschwerdefiuhrerin am
27. Januar 2014 zugegangen ist, hat sie mit Schriftsatz vom 24. Februar 2014, der
per Telefax am 25. Februar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangen ist, Beschwerde eingelegt. Sie hat folgende Antrage gestellt:

1. Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr

2. Zuruckverweisung dieser Sache an die erste Instanz

3. den in dieser Sache ergangenen Beschluss zudem Aktenzeichen
10 2004 035 442.1 aufzuheben und das mit dem Einspruch ange-
griffene Patent in vollem, urspriinglich erteilten Umfang aufrecht
zu erhalten

4. hilfsweise zu 3. das mit dem Einspruch angegriffene Patent basie-

rend auf den Anspriichen des Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten



5. hilfsweise zu 4. das mit dem Einspruch angegriffene Patent basie-
rend auf den Anspriichen des Hilfsantrags 2 aufrecht zu erhalten

6. Anberaumung mundlicher Verhandlung.

Mit weiterem Schriftsatz vom 20. Juni 2014, bei Gericht eingegangen am 25. Ju-
ni 2014, hat die Beschwerdefuhrerin die Antrdge zu 2., 3., 4. und 5. nur noch hilfs-
weise aufrecht erhalten, falls die Zulassigkeit des Einspruchs angenommen wer-
den sollte und den Antrag zu 6. nur noch hilfsweise aufrecht erhalten, falls die Zu-
lassigkeit des Einspruchs nach Aktenlage bereits aus dem schriftlichen Verfahren

angenommen werden sollte.

Zur Begrindung ihrer Antrage hat die Beschwerdefiihrerin ausgefiihrt, die Ent-
scheidung der Patentabteilung verstol3e gegen die Grundsatze der Gewdahrung
rechtlichen Gehors, da sie u. a. aufgrund des Telefonats mit dem DPMA vom
22. Juli 2013 davon habe ausgehen kénnen, eine weitere Mitteilung der Patentab-
teilung zu erhalten, bevor eine Entscheidung getroffen wiirde und sie somit geni-
gend Zeit gehabt hatte, einen Schriftsatz einzureichen. Das Vorgehen des DPMA
sei nicht mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes in Bezug auf behérdliche
Mitteilungen vereinbar. Darliber hinaus bekréftigt die Beschwerdefihrerin ihre Auf-
fassung, wonach der Einspruch der Beschwerdegegnerin unzulassig sei, denn sie
habe im Rahmen ihrer Substantiierungspflicht samtliche Nachweise, demnach
auch die E5, bereits vor Ablauf der Einspruchsfrist vorlegen missen. Den umféang-
lichen Vortrag zur mangelnden Zulassigkeit hat die Beschwerdefiihrerin auch fur
die Begrindung mangelnder Neuheit herangezogen. Da eine Vertffentlichung des
Dokuments E2 nicht ausreichend nachgewiesen worden sei, kdnne dies folglich
den Widerruf des Streitpatents nicht in zulassiger Weise begriinden. Zudem sei
sowohl von der Neuheit der Anspriiche des ersten und des zweiten Hilfsantrags

als auch von deren ausreichender Erfindungshdéhe auszugehen.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat sich bisher im Verfahren nicht

geaulRert und keine Antrage gestellt.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des Beschlusses der Patentab-
teilung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2014 und zur
Zurickverweisung der Sache gemaf § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG aufgrund des Vorlie-

gen eines schwerwiegenden Verfahrensverstolies.

Soweit im vorliegenden Verfahren die Amtsakte des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts ausschlief3lich in elektronischer Form vorliegt und im Zuge dessen der
Beschluss der Patentabteilung gewisse formelle Mangel aufweist, sieht der Senat
von einer Zurlickverweisung bereits in diesem Zusammenhang ab (vgl. hierzu
ausfuhrlich Beschl. des Senats vom 12.05.2014 — 20 W (pat) 28/12).

Nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG kann eine Zurtickverweisung, die im Ermessen des
Gerichts liegt, ausgesprochen werden, wenn das Verfahren vor dem Patentamt an
einem wesentlichen Mangel leidet. Dies ist hier der Fall, da die Patentinhaberin
und Beschwerdeflhrerin in ihrem verfassungsrechtlich gewéhrleisteten Recht auf

die Gewahrung rechtlichen Gehérs gemal3 Art. 103 Abs.1 GG verletzt ist.

Die Patentabteilung 31 hat in der Sitzung am 22. Januar 2014 auf den Einspruch
der Beschwerdegegnerin das Patent in vollem Umfang widerrufen, obwohl sich die
Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin in ihrem Schriftsatz vom 9. Juni 2007 fur
den Fall, dass die Patentabteilung den Einspruch nicht durch Vorabentscheidung
als unzulassig verwerfen wirde, Sachvortrag zur materiellrechtlichen Begrindet-
heit des Einspruchs ausdrticklich vorbehalten hat (vgl. dort S. 6). Die Patentabtei-
lung 31 hat diesen Vorbehalt sogar in ihrem Beschluss vom 22. Januar 2014 aus-
dricklich erwahnt (vgl. dort S. 2 und S. 9 letzter Absatz). Hinzu kommt, dass die

Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin mehrmalige Sachstandsanfragen an das



DPMA gerichtet hat. Ob die Patentabteilung den Erlass einer Vorabentscheidung
Uber die Zulassigkeit des Einspruchs in zutreffender Weise abgelehnt hat, kann
dabei dahinstehen. Es kommt entscheidend darauf an, dass der Einspruch fur zu-
lassig und begriindet erachtet wurde ohne der Patentinhaberin und Beschwerde-
fuhrerin — entgegen ihrer ausdriicklichen Bitte - Gelegenheit zur Stellungnahme
die Begriindetheit des Einspruchs betreffend zu gewéhren. Dies rechtfertigt bereits
die Zurlckverweisung des Verfahrens gemal § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG (vgl. hierzu
BPatGE 47, 21, 22 — Reversible Krawattenbefestigung; Schulte/Plschel, Patent-
gesetz, 9. Aufl., 8 79 Rn. 24 m. w. N.) ohne dass es noch darauf ankommt, ob sich
das DPMA in dem Telefonat vom 23. Juli 2013 nochmals ausdricklich dahin-
gehend geaul3ert hat, dass vor einer Entscheidung eine weitere Mitteilung an die
Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin erfolgen werde. Ein solcher Hinweis der
Patentabteilung an die Verfahrensbeteiligten, dass zu einem bestimmten Termin
auch in der Sache selbst entschieden werde, ware in jedem Fall angezeigt gewe-
sen. Dass die Beschwerdeflihrerin von einem Antrag auf mindliche Verhandlung
abgesehen hat, vermag angesichts ihrer ausdricklich vorbehaltenen Stellungnah-
me zur Begriundetheit den Vorwurf des mangelnden rechtlichen Gehors ebenfalls

nicht auszuraumen.

2. Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebtihr beruht auf Billigkeits-
erwagungen (8 80 Abs. 3 PatG), da — wie vorstehend ausgefuhrt - die Versagung
des rechtlichen Gehors vor Beschlussfassung durch die Patentabteilung einen

schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsheschwerde zu (8 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, 8 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).



Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird,

dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehér versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-
schriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (8§ 100 Absatz 1 des Patent-
gesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift
lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8§ 125a Absatz 2 des Patent-
gesetzes in Verbindung mit der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. |
S.2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen
Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (8§ 2 Absatz 2
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begrinden.
Die Frist fur die Begriindung betragt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-
schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (8 102 Absatz 3 des

Patentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung oder Auf-
hebung beantragt wird;

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;



3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestitzt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das

Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben
(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).
Vor dem Bundesgerichtshof missen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patent-

gesetzes).

Dr. Mayer Kopacek Albertshofer Dr. Wollny

Ko



