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ZWISCHENBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 026 832

der

ECLI:DE:BPatG:2018:180918B9Wpat5.18.0



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 18. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und

Dipl.-Ing. Kortge

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin
K... GmbH ist wirksam erhoben.

2. Die Beschwerde der Patentinhaberin und Beschwerdefihrerin

M... GmbH gilt als nicht wirksam eingelegt.

3. Die Erstattung der nachtraglich gezahlten zweiten Beschwerdege-

bldhr wird angeordnet.

Grinde

Die Patentinhaberinnen und Beschwerdefihrerinnen sind Inhaberinnen des Pa-
tents 10 2007 026 832 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Mehrschichtlager®, das



am 6. Juni 2007 unter Inanspruchnahme eines Osterreichischen Prioritatsrechts
angemeldet und dessen Erteilung am 30. Dezember 2010 verd6ffentlicht worden
war. Auf den Einspruch der Beschwerdegegnerin vom 30. Marz 2011 hat die Pa-
tentabteilung 56 des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Be-
schluss vom 11. Dezember 2014 widerrufen. Die der Entscheidung angefligte
Rechtsmittelbelehrung hat u. a. den Hinweis enthalten, dass die Beschwerdege-
bihr 500,- € betrage und dass diese Gebuhr ,fur jeden Beschwerdefiihrer geson-
dert zu zahlen® sei. Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2015, in der beide Patentinha-
berinnen namentlich aufgefuhrt sind, haben diese Beschwerde beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingelegt und mit beigefugter Einzugserméachtigung (zum
SEPA-Lastschriftmandat), in der ebenfalls beide Patentinhaberinnen aufgefihrt

sind, eine Beschwerdegebihr in Hohe von 500,- € entrichtet.

Nach einem Hinweis des juristischen Beisitzers des seinerzeit zustandigen 10. Se-
nats des Bundespatentgerichts vom 17. Marz 2015 hat der Vertreter der Patentin-
haberinnen eine weitere Gebihr von 500,- € am 31. Marz 2015 mittels Einzugser-
machtigung gezahlt und mit Schriftsatz vom 2. April 2015 hilfsweise Wiederein-
setzung in den vorherigen Stand zur Zahlung der Beschwerdegebuhren beantragt.

Das Bundespatentgericht hat auf die muindliche Verhandlung vom 25. Okto-
ber 2016 beschlossen, dass die Beschwerde wegen nicht vollstandiger Zahlung
von zwei Beschwerdegebihren als nicht erhoben gelte und dass der Wiederein-
setzungsantrag zurickgewiesen werde. Gegen diesen Beschluss hat sich die vom
Bundespatentgericht zugelassene und am 13. Januar 2017 beim Bundesgerichts-
hof eingegangene Rechtsbeschwerde gerichtet, mit der die Patentinhaberinnen
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Zuriickverweisung der Sache an

das Patentgericht angestrebt haben.

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Beschluss vom 19. Septem-
ber 2017 (X ZB 1/17) entschieden, dass der Beschluss des 10. Senats des Bun-

despatentgerichts vom 17. Dezember 2016 hinsichtlich der Patentinhaberin zu 1



aufgehoben werde, soweit festgestellt worden sei, dass die Beschwerde der
Patentinhaberin zu 1 als nicht erhoben gelte, und dass die Rechtsbeschwerde der

Patentinhaberin zu 2 zuriickgewiesen werde.

Zur Begrundung ist ausgefiuihrt, dass bei mehreren Patentinhaberinnen, die ge-
meinsam eine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch nur eine Beschwerdegebuhr
gezahlt hatten, ihre Erklarung im Zweifel dahin auszulegen sei, dass die Be-
schwerde, die mangels Entrichtung einer ausreichenden Zahl von Gebuhren nicht
fur mehrere Beteiligte in zulassiger Weise erhoben sei, fur den im Rubrum der an-
gefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein sollte, falls

durch Auslegung keine andere Zuordnung maglich sei.

Im Umfang der Aufhebung hat der Bundesgerichtshof die Sache zu anderweiter
Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickverwiesen.

Der nach der Gerichtsgeschaftsordnung vom 1. Januar 2018 nun zustandige
9. Senat des Bundespatentgerichts hat den Verfahrensbeteiligten mit einem Hin-
weisschreiben vom 14. Juni 2018, zugegangen laut Empfangsbekentnissen des
Vertreters der Beschwerdefuhrerinnen am 16. Juni 2018, und des Vertreters der
Beschwerdegegnerin am 18. Juni 2018, erlautert, dass sich aus der Entscheidung
des Bundesgerichtshofes ergdbe, dass die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1,
der K... GmbH in S..., wirksam erhoben worden sei, wéahrend die
Beschwerde der Patentinhaberin zu2, der M... GmbH in L..
(O...) mangels rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebiihr als nicht erho-

ben gelte.

Im Beschwerdeverfahren sehe der Senat daher die Patentinhaberin zu 1 als
Rechtsmittelfihrerin, hingegen die Patentinhaberin zu 2 als lediglich Beteiligte an
und wird dartiber und auch Uber die Rickzahlung der am 31. Marz 2015 nachtrag-
lich entrichteten weiteren Beschwerdegebuhr vorab Beschluss fassen.



Hierzu erhielten die Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zur Stel-
lung ihrer Antrage und ihrer Begrindung. Zur Stellungnahme ist den Beteiligten

eine Frist von 1 Monat nach der Zustellung des Hinweises gegeben worden.

Die Beteiligten haben sich zu dem Inhalt des Hinweises bis heute nicht gedulRert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten Bezug genom-

men.

Nach Zurickverweisung der Sache an den Senat zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung ist nunmehr gemal § 108 Abs. 2 PatG unter Beachtung der
rechtlichen Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt war, erneut zu ent-

scheiden.

Nachdem die K... GmbH als Erstgenannte im Rubrum des Patentamtbe-
schlusses verzeichnet ist, wird ihr die rechtzeitige Gebuhrenzahlung zugeordnet,
weshalb sie dann allerdings die einzige Beschwerdefiihrerin ist; denn fur die Be-
schwerde der M... GmbH fehlt es an der rechtzeitigen Zahlung der

erforderlichen zweiten Beschwerdegebuhr, so dass diese als nicht eingelegt gilt.

Die zweite Beschwerdegebuhr ist zu erstatten, weil sie ohne Rechtsgrund gezahlt

worden ist.

Denn nach 8 6 (2) PatKostG gilt die Beschwerde der M... GmbH als
nicht vorgenommen, da die erforderliche Beschwerdegebuhr nicht rechtzeitig ge-
zahlt worden ist. Da eine nicht vorgenommene Handlung, wie die Einlegung einer

Beschwerde, nicht gebuhrenpflichtig ist, ist die nach Ablauf der Beschwerdefrist



entrichtete Gebuhr zu erstatten (vgl. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., PatKostG § 6
Rn. 12).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Griinde
gestutzt wird, ndmlich dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig 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 abgelehnt war,

3. einem 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 ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Hilber Paetzold Dr. Baumgart Kortge
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