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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:171218B20Wpat39.16.0



betreffend das Patent 103 24 104

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mundliche Verhandlung
vom 17. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die
Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys.
Dr. Wollny

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Gegen das am 19. September 2013 von der Prifungsstelle fir Klasse G 01 N des
Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) erteilte und am 16. Januar 2014 ver-

offentlichte Patent 103 24 104 mit der Bezeichnung

Lvorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von Oberflacheneigenschaften®

hat die Einsprechende am 13. Oktober 2014 Einspruch eingelegt und beantragt,
das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Mit Beschluss der Patentabteilung 52
des DPMA vom 5. Juli 2016 wurde das Patent daraufhin vollstandig widerrufen.
Zur Begrindung ist ausgefuhrt, dass der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 des vorliegenden Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fas-

sung hinausgehe, in der sie urspriinglich eingereicht worden ist.



Im Rahmen des Prifungs- und des Einspruchsverfahrens sind folgende Druck-
schriften als Stand der Technik genannt worden:

D1 US2002/0 167 669 Al

Dla DE 10122917 Al

D2 US 2001/0 036 309 Al

D3  DE 10149 780 Al

D4  The Math Works, Inc.: Image Processing Toolbox For Use with Matlab,
User’'s Guide, Version 3. 3 Apple Hill Drive, Natick, MA 01760-2098, United
States, 2001. S. 1, 2 und 6-1 bis 6-16. — Firmenschrift.

Gegen den o0.g. Widerrufsbeschluss vom 5. Juli 2016 richtet sich die am

22. August 2016 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin.

Der Bevollméachtigte der Patentinhaberin und Beschwerdeflihrerin beantragt

gemal Hauptantrag,

den Beschluss der Patentabteilung 52 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 05.07.2016 aufzuheben und das Patent
103 24 104 auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuer-
halten:

Patentanspriche:

Patentanspriiche 1 bis 30 vom 18.11.2016, beim BPatG als

Hauptantrag per Fax eingegangen am selben Tag

Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 5 und 7 bis 16 vom 25.07.2013, bei

DPMA eingegangen am selben Tag



Beschreibungsseite 6 vom 18.11.2016, beim BPatG per Fax ein-

gegangen am selben Tag

Figuren:

Zeichnungen wie Patentschrift.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung gemalR Hauptantrag lautet:

1. Verfahren zur Bestimmung von Oberflicheneigenschaften, insbesondere von

solchen physikalischen Eigenschaften einer Oberflache, die das Aussehen einer

Oberfléche fiir den menschlichen Betrachter bestimmen, mit folgenden Schritten:

Senden einer vorgegebenen Strahlung wenigstens einer Strahlungs-
einrichtung (2; 12) auf eine Messflache (7);

Detektion der von der Messflache reflektierten und/oder gestreuten Strahlung
mittels einer Detektoreinrichtung (8) mit einer Vielzahl von Bildaufnahme-
elementen (21);

Erzeugen einer Vielzahl von ersten Signalen, basierend auf der von der
Vielzahl von Bildaufnahmeelementen (21) detektierten Strahlung;
Zusammenfassung von jeweils einer vorgegebenen Anzahl aus der Vielzahl
der ersten Signale, die von einander benachbarten Bildaufnahmeelementen
erzeugt werden, fir wenigstens zwei unterschiedliche Werte eines
vorgegebenen Kriteriums zu einer Vielzahl von Gruppen (30);

Berechnung eines Gruppensignals fir jede Gruppe (30) aus der Vielzahl von
Gruppen (30);

Berechnung eines von den Gruppensignalen abhéngigen statistischen
Parameters, der mit wenigstens einer Remissionseigenschaft der Messfldche
(7) korreliert, fur jeden Wert des vorgegebenen Kriteriums; und

Ausgabe des statistischen Parameters in Abhangigkeit der Werte des
vorgegebenen Kriteriums,

wobei die Oberflicheneigenschaften durch eine Relation zwischen wenigstens

zwei Werten des statistischen Parameters fiir unterschiedliche Werte des

vorgegebenen Kriteriums beschrieben wird.



Wegen des Wortlauts der weiteren nebengeordneten Patentanspriiche 10, 29 und
30 sowie der abhangigen Patentanspriiche 2 bis 9 und 11 bis 28 sowie weiterer

Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Hilfsweise beantragt er,

das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen im Umfang

eines der folgenden Hilfsantrage aufrechtzuerhalten:

Hilfsantrag 1:

Patentanspruch 1, eingereicht in der mundlichen Verhandlung am
17.12.2018 mit weiteren anzupassenden Ansprichen, Beschrei-

bung und Zeichnungen.

Hilfsantrag 2:

Patentansprtiche 1 bis 28 vom 18.11.2016, beim BPatG als Hilfs-
antrag 1 per Fax eingegangen am selben Tag.

Hilfsantrag 3:

Patentansprtiche 1 bis 28 vom 18.11.2016, beim BPatG als Hilfs-
antrag 2 per Fax eingegangen am selben Tag.

Beschreibung und Zeichnungen (fir die Hilfsantrage 2 und 3)

jeweils wie Hauptantrag.
Ferner bittet der Bevollmachtigte der Beschwerdefuhrerin um einen entsprechen-
den Hinweis des Senats, falls sprachliche Ungenauigkeiten im Patentanspruch 1

des Hilfsantrags 1 berichtigt werden sollen.

Weiterhin beantragt er, die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.



Der Bevollmachtigte der Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ferner beantragt der Bevollmé&chtigte der Beschwerdegegnerin,
den Antrag des Bevollmachtigten der Beschwerdefuihrerin auf Hin-
weiserteilung im Falle sprachlicher Ungenauigkeiten als zu unbe-

stimmt zurickzuweisen.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig; sie fuhrt jedoch nicht zum Erfolg.
Nachdem das Patent im vorliegenden Beschwerdeverfahren bzgl. aller Antrage in
geanderter Fassung verteidigt wird, ist die Zulassigkeit dieser Fassungen ohne
Beschrankung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgriinde
zu prifen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 — X ZB 6/97, GRUR 1998, 901
— Polymermasse). Eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hauptan-
trags bzw. eines der Hilfsantrage 1 bis 3 ist nicht mdglich, da durch die Fassungen
des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsantrédgen 1 bis 3 der
Schutzbereich des Patents unzulassig erweitert wird (BGH, Beschluss vom
23. Januar 1990 — X ZB 9/89, GRUR 1990, 432 — SpleiBkammer; 8§ 22, Abs. 1,
letzter Teilsatz PatG).

1. Das Streitpatent betrifft laut Absatz [0001] eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren zur Bestimmung von Oberflacheneigenschaften.

Die Beschaffenheit von Oberflachen sei eine wesentliche Eigenschaft von Gegen-
standen des taglichen Lebens, wie beispielsweise Kraftfahrzeugen oder anderen
Gebrauchsgegenstanden und bestimme deren Gesamteindruck auf den menschli-
chen Betrachter. Ein Beispiel seien Hochglanz- oder Metallic-Lackierungen an

Fahrzeugkarosserien. Zur reproduzierbaren Bewertung der Qualitat von Oberfla-



chen seien Messgerate erforderlich, die physikalische Gréf3en erfassen kdnnten,
welche den Gesamteindruck bestimmten. Im Stand der Technik seien verschie-
dene Verfahren und Vorrichtungen bekannt, mit denen die visuellen Eigenschaf-
ten, speziell das Reflexions- und/oder Streuverhalten von Oberflachen, bestimmt
werden konnten (Streitpatent, Abs. [0002] und [0003]).

Dabei bestehe das Problem, dass der optische Eindruck von Oberflachen auch
vom Auflésungsvermogen des menschlichen Auges abhange. Bei nahen Abstan-
den sei dieses in der Lage, unterschiedliche Farbkontraste aufzulésen. Bei grol3e-
ren Entfernungen konnten periodisch wiederkehrende Muster erkannt werden. Die
Sichtbarkeit von z. B. periodischen Strukturen sei beim Auge abhéngig von der
Wellenldange bzw. Frequenz der Struktur sowie dem Abstand zwischen dem Auge
und dem zu beobachtenden Objekt (Streitpatent, Abs. [0004] und [0005]).

Als Aufgabe benennt die Streitpatentschrift vor diesem Hintergrund, ein Verfahren
und eine Vorrichtung zu schaffen, welche eine Bewertung von Oberflacheneigen-
schaften erlaube, wobei auch Eindricke beriicksichtigt und simuliert werden soll-
ten, welche aus einem unterschiedlichen Abstand des Beobachters zu der zu

beobachtenden Flache resultierten (vgl. Streitpatent, Abs. [0006]).

2. Das Streitpatent richtet sich dem technischen Sachgehalt nach an einen
Diplom-Physiker mit Arbeitsschwerpunkt in der messtechnischen Erfassung von
optischen Oberflacheneigenschaften verschiedenster Materialien und der Verar-
beitung, Interpretation und Darstellung hierbei gewonnener Daten.

3. Zum Hauptantrag
Der mit Hauptantrag verteidigte Patentanspruch 1 lasst sich wie folgt gliedern (An-

derungen im Vergleich zur urspringlichen Fassung des Anspruchs 1 jeweils fett

und durchgestrichen hervorgehoben):
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Verfahren zur Bestimmung von Oberflacheneigenschaften, insbesondere
von solchen physikalischen Eigenschaften einer Oberflache, die das
Aussehen einer Oberflache fir den menschlichen Betrachter bestim-
men, mit folgenden Schritten:

Senden einer vorgegebenen Strahlung wenigstens einer Strahlungseinrich-
tung (2; 12) auf eine Messflache (7);

Detektion der von der Messflache reflektierten und/oder gestreuten Strah-
lung mittels einer Detektoreinrichtung (8) mit einer Vielzahl von Bildaufnah-
meelementen (21);

Erzeugungen einer Vielzahl von ersten Signalen, basierend auf der von
der Vielzahl von Bildaufnahmeelementen (21) eines—Signhals,—das
AManiastens einen Parameter der von-dem Bildaufnahmeeleman detektier-
ten Strahlung besehreibt;

Zusammenfassung von jeweils einer vorgegebenen Anzahl aus der

Vielzahl der ersten Signale, die von einander benachbarten Bildaufnah-

meelementen erzeugt werden, gemaf fir wenigstens zwei unterschiedli-

chen Werte eines vorgegebenen Kriterierums zu—wenigstens—zwel-Grup-

pensighalen zu einer Vielzahl von Gruppen (30);
Berechnung eines Gruppensignals fir jede Gruppe (30) aus der Vielzahl

von Gruppen (30);
Berechnung weni

wenigstens eines von den Gruppensignalen daven abhéngigen statisti-
schen Parameters, der mit wenigstens einer Remissionseigenschaft der
Messflache (7) korreliert, fir jeden Wert des vorgegebenen Kriteriums;
und

Ausgabe des wenigstens—einen statistischen Parameters in Abhangigkeit
der Werte des vorgegebenen Kriteriums, zum-Zusammenfassen-der-ersten

dadurch-gekennzeichnet-dass



1h wobei die Oberflacheneigenschaften durch eine Relation zwischen wenigs-
tens zwei Werten des statistischen Parameteras mit flir unterschiedlichen

Werte des vorgegebenen Kriterierums beschrieben wird.

Die mit den oben hervorgehobenen Anderungen im Anspruchswortlaut einherge-
hende Offenbarung ist gemal der stdndigen Rechtsprechung des BGH u. a.
dahingehend zu Uberprifen, ob der Gegenstand der patentgeméafien Lehre auch
so aus dem Inhalt der urspringlichen Unterlagen hervorgeht. Der Gegenstand des
Patents ist dabei die durch die Patentanspriiche bestimmte Lehre, wobei die Be-
schreibung und die Zeichnungen mit heranzuziehen sind. Der Inhalt der Patent-
anmeldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass
den Patentansprichen dabei eine gleich hervorgehobene Bedeutung zukommit.
Entscheidend ist allein, ob die urspringliche Offenbarung fur den Fachmann
erkennen liel3, dass der nun vorliegende Ldsungsvorschlag von vornherein von
dem Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (vgl. z. B. BGH, Urteil vom
22. Dezember 2009 — X ZR 27/06; GRUR 2010, 509 — Hubgliedertor I).

Der somit auch im Rahmen des gemald Hauptantrag gultigen Merkmals 1f durch-
zufihrende Vergleich mit den Ursprungsunterlagen ergibt in Folge eine gegeniber
den urspringlichen Unterlagen abweichende Berechnung des jeweils beanspruch-
ten, so genannten ,statistischen Parameters®. Dieser wird gemal} Hauptantrag
dergestalt kalkuliert, dass er von allen einem jeweiligen Wert des vorgegebenen
Kriteriums zugehdorigen Gruppensignalen abhangig ist. Urspriinglich offenbart ist

jedoch, dass dieser abhangig von einer_einzigen gruppenspezifischen Bewer-

tungszahl ist, welche — von der Beschwerdefiihrerin in der mindlichen Verhand-

lung nicht bestritten — identisch mit einem einzigen Gruppensignal anzusehen ist.

In beiden genannten Fallen ergeben sich fur die gestellte Aufgabe mittels stringent
durchfuhrbarer Rechenoperationen jeweils auch sinnvolle Losungen, die fir den

Fachmann zweifelsfrei nacharbeitbar und technisch verwertbar sind.
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Senatsseitig wurde dies einleitend in der miundlichen Verhandlung anhand eines
konkreten Rechenbeispiels jeweils fur die urspringlich offenbarte und die nun-
mehr verteidigte technische Lehre nachgewiesen. Zu diesem Zweck wurden
zunachst (vgl. oben den ursprungsoffenbarten und den aktuellen Wortlaut des
Merkmals 1d) als ,erste Signale“ jeweils die Messwerte einzelner Bildaufnahme-
elemente verstanden, die gemall den messtechnischen Vorgaben der Merk-
male 1la bis 1c gewonnen werden, und als ,Kriterium*“ die Anzahl benachbarter
Bildaufnahmeelemente innerhalb eines flachigen 8 x 8 Einzelelemente aufweisen-
den Sensorarrays fur die Anzahl 9 und die Anzahl 25 dieser Elemente (vgl. Ur-
sprungsunterlagen S. 4, Abs. 4 bzw. Streitpatent, Abs. [0009]); die Gruppensi-
gnale (vgl. hierzu oben den jeweiligen Wortlaut des Merkmals 1e), wurden in Form
einer Mittelwertbildung der einzelnen Messsignale der Bildaufnahmeelemente ver-
wirklicht (vgl. Ursprungsunterlagen S. 5, Abs. 4 — S. 6, Abs. 2 bzw. Streitpatent,
Abs. [0021] — [0023]) und aus den so erhaltenen Ergebnissen entsprechend der
ursprunglichen Vorgabe und mit der gemafl Merkmal 1f nun beanspruchten Re-
chenvorschrift eine Varianz als ,statistischer Parameter” ermittelt (vgl. urspringli-
che Unterlagen, S. 6, Abs. 3 bzw. Streitpatent, Abs. [0024]), wobei dieser jeweils
fur eine homogene und fur eine eine einspaltig auftretende Inhomogenitat zei-
gende Messwertverteilung innerhalb der o. g. 8 x 8 - Matrix bestimmt wurde; auf
diese Weise konnten fiur die Varianz der Mittelwerte mehrerer Gruppensignale
(Lehre nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag) und die Varianz der ersten
Signale (Lehre gemald urspringlichen Unterlagen) im Falle o. g. beispielhafter
inhomogener Messwertverteilung mathematisch und in Folge auch technisch sinn-

volle, jedoch wie zu erwarten keine identischen Ergebnisse berechnet werden.

Der Fachmann hatte vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, an der ihm
jeweils vorliegenden technischen Lehre (gemaf Hauptantrag bzw. gemal ur-
sprunglicher Offenbarung) zu zweifeln oder sie weiter zu hinterfragen, und etwa
Loffensichtliche Fehler* zu vermuten, wie die Beschwerdefihrerin in ihren schriftli-
chen und miundlichen Ausfihrungen argumentiert. Eine Auslegung unter dem

Wortlaut oder entgegen des Wortlautes der patentgeméfRen Lehre verbietet sich
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vorliegend auch deshalb, da so u. a. das einzige einschlagige Ausfuhrungsbeispiel
nicht mehr umfasst ware (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 — X ZR 35/11; GRUR
2015, 159 — Zugriffsrechte).

Somit geht das Streitpatent in der Fassung gemald Hauptantrag uber den Inhalt
der urspringlichen Anmeldung hinaus, da mit der Verteidigung des Streitpatents
gemalR Hauptantrag ein anderes Verfahren unter Schutz gestellt werden soll, als

dies urspringlich offenbart war.

4. Zu den Hilfsantragen

Der Hilfsantrag 1 weicht in seinem Patentanspruch 1 hinsichtlich zweier Merkmale
vom Hauptantrag ab (Anderungen gegeniiber Fassung des Hauptantrags gekenn-

zeichnet):

lel' Berechnung eines Gruppensignals fiur jede Gruppe (30) aus der Vielzahl
von Gruppen (30) und Berechnung einer gruppenspezifischen Bewer-
tungszahl;

1f Berechnung eines von den Gruppensignalen abhangigen statistischen Pa-
rameters, aus der gruppenspezifischen Bewertungszahl der mit wenigstens
einer Remissionseigenschaft der Messflache (7) korreliert, flr jeden Wert

des vorgegebenen Kriteriums; und

Auch gemal} dieser Fassung wird der statistische Parameter dergestalt kalkuliert,
dass er jedenfalls von allen einem jeweiligen Wert des vorgegebenen Kriteriums
zugehdrigen Gruppensignalen abhangig ist. Urspriinglich offenbart ist jedoch (wie
zum Hauptantrag ausgefuhrt), dass der statistische Parameter abhangig von einer
einzigen gruppenspezifischen Bewertungszahl ist, welche — von der Beschwerde-
fuhrerin in der mundlichen Verhandlung nicht bestritten — identisch mit einem ein-
zigen Gruppensignal anzusehen ist. Da eine Abhangigkeit des statistischen Para-
meters ,von den Gruppensignalen® ausdrtcklich beansprucht ist, liest der Fach-
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mann in dem Teilmerkmal ,aus der gruppenspezifischen Bewertungszahl* nur die
Notwendigkeit diese zu verwenden, jedoch keine (im offensichtlichen Gegensatz
zum weiteren Anspruchswortlaut stehende) Beschrankung auf deren ausschliel3-

liche Nutzung.

Soweit die Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung zum Hilfsantrag 1 vor-
getragen hat, der statistische Parameter sei schon deshalb von den ersten Signa-
len abhangig, da diese nicht untergingen, sondern in den Gruppensignalen enthal-
ten seien, kann dies dahinstehen, denn fraglich ist vorliegend lediglich, ob auch
der Hilfsantrag 1 einen von den (allen) Gruppensignalen abhangigen statistischen

Parameter fordert, was so urspringlich nicht offenbart ist.

Vor diesem Hintergrund kann auch dahinstehen, ob im Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 ggf. sprachliche Ungenauigkeiten gegeben sein
konnten, die einen etwaigen Hinweis seitens des Senates erforderlich gemacht
hatten. Die verfahrensentscheidenden Passagen des genannten Patentan-
spruchs 1 sind jedenfalls zweifelsfrei nachvollziehbar, waren Gegenstand der

mindlichen Verhandlung und bedirfen insoweit keiner sprachlichen Prazisierung.

Die gemal3 den Hilfsantragen 2 und 3 verteidigten Formen des Streitpatents wei-
sen weitere Anderungen bezogen auf den Hauptantrag auf, die jedoch samtlich im
Rahmen ihres jeweiligen Patentanspruchs 1 ebenfalls das Merkmal 1f umfassen,

wie es bereits im Hauptantrag beansprucht wurde.

Damit wird letztlich auch im Rahmen dieser Hilfsantrdge mit dem jeweiligen Pa-
tentanspruch 1 fir einen Gegenstand Schutz begehrt, wie er den urspringlichen
Unterlagen so nicht entnommen werden konnte. Daher kann das Streitpatent auch
mit den Hilfsantrdgen 2 und 3 mit derselben Begriindung nicht erfolgreich vertei-

digt werden, wie im Kontext des Hauptantrages bereits ausgefuhrt.
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5. Mit den vorstehend genannten Patentansprichen gemald Hauptantrag und
gemal den Hilfsantragen 1 bis 3 fallen auch jeweils alle anderen Anspriiche. Aus
der Fassung der Antrage und dem zu ihrer Begriindung Vorgebrachten ergeben
sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren der Beschwerdefuhrerin, ein
Patent ausschlief3lich in einer der beantragten Fassungen zu erhalten (BGH, Be-
schluss vom 27.02.2008 — X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 m. w. N.

— Installiereinrichtung).

Im Ergebnis war die Beschwerde daher zuriickzuweisen.

6. Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr

Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegebuhr entspricht hier wegen
einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor der Billigkeit (8 80 Abs. 3
PatG).

Der in Art. 103 Abs. 1 GG verankerte grundrechtliche Anspruch auf rechtliches
Gehor vor Gericht ist als Verfassungsgebot ein Eckpfeiler eines jeden geordneten
rechtsstaatlichen Verfahrens und gilt entsprechend fur alle Verwaltungsverfahren,
zu denen auch das Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Marken-
amt gehort (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl., vor 8 34 Rn. 18 m. w. N.; Schulte, PatG,
10. Aufl., Einl. Rn. 284). Dies findet seinen Niederschlag auch in dem fur das Er-
teilungsverfahren in 8 42 Abs. 3 Satz 2, § 48 Satz 2 PatG einfachgesetzlich veran-
kerten —und fur das Einspruchsverfahren analog anwendbaren — Grundsatz,
wonach Entscheidungen des Patentamts nur auf der Grundlage der rechtlichen
Gesichtspunkte ergehen durfen, zu denen sich die Verfahrensbeteiligten zuvor
auRern konnten (vgl. Benkard a. a. O.; Schulte, a. a. O., Rn. 280; BPatG, Be-
schluss vom 03.02.2012 — 7 W (pat) 66/09 — Fihren eines Leiterpfades fur eine
Schiebetdr, juris Rn. 31; BPatGE 40, 41).

Zu dem Grundsatz des rechtlichen Gehors gehort auch das sog. Verbot von Uber-
raschungsentscheidungen, das verletzt ist, wenn die getroffene Entscheidung von

dem abweicht, was die Beteiligten bei verniunftiger Betrachtung des bisherigen
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Verfahrens erwarten durfen (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; 86, 133, 144f.; 96, 189,
204; 108, 341ff.). Eine solche Erwartungshaltung der Beteiligten kann sich im
patentamtlichen Verfahren insbesondere aus den wahrend der Anhérung aus-
dricklich oder stillschweigend erteilten Hinweisen der Patentabteilung ergeben,
wobei ein solcher Hinweis nicht nur dann vorliegt, wenn auf die gezielt gestellte
Frage eines Beteiligten eine Antwort gegeben wird, sondern auch dann, wenn
diese Frage unbeantwortet bleibt. Kann ein Beteiligter einen mitgeteilten Hinweis
vernunftigerweise nur dahin verstehen, dass sein Rechtsbegehren in dem aus
dem Hinweis erkennbaren Umfang Erfolg haben wird, und weicht die Entschei-
dung hiervon ab, liegt eine verbotene Uberraschungsentscheidung vor (vgl.
BVerfGE a. a. O.; BPatG, Beschluss vom 03.02.2012 — 7 W (pat) 66/09 — Fihren
eines Leiterpfades fur eine Schiebetlr, juris Rn. 32).

Vor diesem Hintergrund ist hier von einem Verstol3 gegen das Gebot des rechtli-
chen Gehors auszugehen.

Aus der —auf Antrag der Patentinhaberin am 19. September 2016 nachtraglich
berichtigten — Niederschrift iber die Anhérung im Einspruchsverfahren vor der Pa-
tentabteilung vom 5. Juli 2016 geht hervor, dass die Patentinhaberin den Antrag
gestellt hat, das Patent unverandert aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent auf
Grundlage eines der beiden Hilfsantrage beschrankt aufrechtzuerhalten, und wei-
ter hilfsweise, der Patentinhaberin im Hinblick auf die Entscheidung des Bundes-
patentgerichts ,Vorrichtung zum Fuhren eines Leiterpfades fur eine Schiebetir”
einen Hinweis zu erteilen, falls die Formulierung weiterer Hilfsantrage geboten ist.
Der Senat ist auf der Grundlage des Akteninhalts, insbesondere aufgrund der o. g.
(berichtigten) Niederschrift und der insoweit unbestritten gebliebenen Ausfihrun-
gen der Patentinhaberin davon lberzeugt, dass die Patentabteilung im Anschluss
an die Antragstellung der Beteiligten das Patent widerrufen hat, ohne sich zuvor
zu dem von der Patentinhaberin hilfsweise beantragten Hinweis hinsichtlich der
Formulierung weiterer Hilfsantrage zu auf3ern. Das Schweigen der Patentabteilung
auf diesen Antrag konnte die Patentinhaberin bis zur Verkiindung der Entschei-
dung vernunftigerweise nur so verstehen, dass es weiterer Hilfsantrdge zur

beschrankten Verteidigung ihres angegriffenen Patents nicht bedurfte, was fir sie
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nur bedeuten konnte, dass das Streitpatent entsprechend dem Hauptantrag oder
einem der beiden bereits gestellten Hilfsantrage aufrechterhalten werden wirde.
Um einer solchen Erwartungshaltung der Patentinhaberin und damit einer verbo-
tenen Uberraschungsentscheidung entgegenzuwirken, héatte die Patentabteilung
den ausdricklichen Antrag der Patentinhaberin auf Erteilung eines Hinweises
dazu, ob die Formulierung weiterer Hilfsantrdge geboten ist, nicht einfach unbe-
antwortet lassen durfen. Dabei war die Patentabteilung selbstverstandlich nicht
gehalten, Hinweise zu den Erfolgsaussichten der bisherigen Verteidigung des
Streitpatents durch die Patentinhaberin zu erteilen, da die abschlieliende Beurtei-
lung der Sach- und Rechtslage auf Basis der zuletzt gestellten Antrage der Bera-
tung der Patentabteilung vor der Verkiindung ihrer Entscheidung vorbehalten ist
und ein solcher Hinweis im Ubrigen auch wegen Verletzung der Neutralitatspflicht
gegenuber der anderen Beteiligten, hier der Einsprechenden, unzulassig gewesen
ware. Die Patentabteilung hatte aber auf den hier in Rede stehenden Antrag der
Patentinhaberin zumindest mitteilen missen, dass aus den vorgenannten Grin-
den zu den Erfolgsaussichten keine Hinweise erteilt werden kénnen und es daher
der eigenen Beurteilung der Patentinhaberin obliegt, ob sie weitere Hilfsantrage
formulieren und vorlegen mdchte (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.02.2012
— 7 W (pat) 66/09 — Fuhren eines Leiterpfades flr eine Schiebetlr, juris Rn. 34
und 37).

Da die Patentinhaberin aufgrund des Schweigens der Patentabteilung auf diese
Frage davon ausgehen durfte, dass sie bereits auf der Grundlage eines ihrer bis-
lang gestellten Antrage Erfolg haben wirde, stellt sich der von dieser begriindeten
Erwartungshaltung abweichende spatere Widerruf des Patents folglich als Uberra-
schungsentscheidung und damit als eine Verletzung des Anspruchs auf rechtli-
ches Gehor dar.

An dieser Beurteilung vermag auch das Vorbingen der Einsprechenden und Be-
schwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 28. November 2018 nichts zu andern.
Die Argumentation der Einsprechenden in diesem Zusammenhang, dass der von
der Patentinhaberin zitierten Entscheidung des Bundespatentgerichts ,Fuhren

eines Leiterpfades flr eine Schiebetir” eine andere, nicht vergleichbare Situation



-16 -

zugrunde gelegen habe, vermag nicht zu tGberzeugen. In dem dortigen Fall hat es
das Bundespatentgericht als Verletzung des rechtlichen Gehérs angesehen, dass
die Patentabteilung die Frage der Patentinhaberin, ob sie die mitgebrachten Hilfs-
antrage vorlegen solle, nicht beantwortet und das Patent dann widerrufen hat.
Hiervon unterscheidet sich die hier vorliegende verfahrensrechtliche Situation, in
der die Patentabteilung auf den hilfsweise gestellten Antrag der Patentinhaberin,
einen Hinweis zu erteilen, falls die Formulierung weiterer Hilfsantrége geboten sei,
geschwiegen und das Patent dann widerrufen hat, im Ergebnis nicht. Denn in bei-
den Fallen ist die Frage bzw. der Antrag der jeweiligen Patentinhaberin letztlich als
ausdrickliche Aufforderung zur Erteilung eines Hinweises dazu, welche tatséchli-
chen und rechtlichen Gesichtspunkte die Patentabteilung voraussichtlich fir maR-
geblich erachtet, zu verstehen.

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden fehlt dem Antrag der Patentinhaberin
auf Erteilung des hier in Rede stehenden Hinweises auch nicht das Rechtsschutz-
bedirfnis, insbesondere entfallt ein solches nicht aufgrund des Umstands, dass
ein Hinweis der Patentabteilung zu den Erfolgsaussichten der bislang gestellten
Antrage der Patentinhaberin sowohl aus tatsadchlichen Griinden wegen der noch
nicht erfolgten abschlieienden Beratung ausgeschlossen als auch wegen Verlet-
zung der Neutralitatspflicht gegentber der anderen Beteiligten unzulassig gewe-
sen ware. Denn das Gebot rechtlichen Gehdors gebietet es in einem solchen Fall
aus den zuvor dargestellten Griinden, eine solche Frage zumindest mit dem Hin-
weis zu beantworten, dass eine abschlie3ende Beurteilung der Erfolgsaussichten
der bisherigen Antréage nicht maoglich ist, so dass die anfragende Beteiligte aufge-
rufen ist, selbst zu beurteilen, ob sie weitere Hilfsantrage formulieren bzw. stellen
mdochte; auch insoweit unterscheidet sich die verfahrensrechtliche Situation im
vorliegenden Fall nicht von derjenigen in der Entscheidung des Bundespatentge-
richts — Flhren eines Leiterpfades fir eine Schiebetir (vgl. BPatG, a. a. O.).

Nach alledem rechtfertigt die Verletzung des rechtlichen Gehors der Patentinhabe-
rin, die als schwerer Verfahrensfehler zu werten ist (vgl. Schulte a. a. O., 8 80
Rn. 115 und § 73 Rn. 145), eine Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der durch diesen Be-
schluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (8§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-

haft, wenn gertgt wird, dass

das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,

Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4, 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 tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Abs. 3 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftich beim Bundesgerichtshof,
Herrenstralle 45 a, 76133 Karlsruhe, einzureichen (8§ 102 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist

nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Ubertragung in die elektronische Poststelle des
Bundesgerichtshofs eingelegt werden (8 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V.m. § 1 und § 2, Anlage (zu
§ 1) Nr. 6 der Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten
oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2 BGH/BPatGERVV

zu versehen. Die elektronische Poststelle ist Uiber die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs
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www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (8§ 2 Abs. 1
Satz 2 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen
bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Musiol Kopacek Albertshofer Dr. Wollny
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