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Vorbemerkungen

Diese Richtlinien treten ab 1. Mai 2022 an die Stelle der
Richtlinien flir das Einspruchsverfahren vor dem DPMA
vom 3. Juli 20182, Sie sind auch auf Verfahren anzuwen-
den, die vor dem 1. Mai 2022 eingeleitet wurden.

Die Richtlinien enthalten die Grundsatze, die in Bezug
auf die Einspruchs-, Widerrufs- und Beschrankungsver-
fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) gelten. Sie sollen eine einheitliche und ziigige
Behandlung der Verfahren tber die Aufrechterhaltung
oder den Widerruf bzw. die Beschrankung des Patents
durch die Patentabteilungen des DPMA erleichtern und
dazu anleiten. Verfigungen, die den Richtlinien entge-
genstehen, werden hiermit aufgehoben.

Die Veroffentlichung der Richtlinien dient dazu, die Ver-
fahrensbeteiligten und die Offentlichkeit zu informie-
ren.

Die Verfahrensbeteiligten sollen im Rahmen ihrer Mit-
wirkungspflichten die Richtlinien berucksichtigen und
so die einheitliche und straffe Durchfiihrung der Ein-
spruchs-, Widerrufs- und Beschrdankungsverfahren un-
terstltzen. Die verfahrensforderliche Mitwirkung kann
wesentlich zu einer schnelleren Verfahrensdurchfiih-
rung beitragen. Dazu zdhlen insbesondere die fristge-
rechte Reaktion auf Bescheide, die ziigige Einreichung
von Schriftsdtzen und die sehr gut vorbereitete Wahr-
nehmung von Anhérungsterminen.

Besonderheiten des Einzelfalls und die jeweils aktuelle
Rechtsprechung sind stets zu berlcksichtigen. Treten
im Einspruchsverfahren weitere Aspekte auf, die durch
Rechtsvorschriften und durch die Rechtsprechung nicht
beantwortet werden kdnnen, sind die Richtlinien fir
die Prufung von Patentanmeldungen heranzuziehen,
soweit sie im Einspruchsverfahren entsprechende An-
wendung finden kénnen. Im Einzelfall kann es aufgrund
von Besonderheiten geboten sein, von allgemeinen
Leitlinien abzuweichen.

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird in diesen
Richtlinien auf eine geschlechtsneutrale Differenzie-
rung (z. B. Patentinhaber/Patentinhaberin) verzichtet.
Die verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen
im Maskulinum beziehen sich in gleicher Weise auf Per-
sonen aller Geschlechter.

Minchen, im Mé&rz 2022

1 BIPMZ 2018, 230 — Mitteilung der Prasidentin Nr. 3/18
vom 3. Juli 2018

Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Einspruchsverfahrens ge-
gen Patente und des Widerrufs- bzw. Beschrankungs-
verfahrens flir Patente bilden im Wesentlichen:

- das Patentgesetz (PatG)

- die Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt (PatV)

- die Verordnung Uber das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA-Verordnung — DPMAV)

- die Verordnung Uber die Wahrnehmung einzelner
den Prifungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle,
den Markenstellen und den Abteilungen des Pa-
tentamts obliegender Geschafte (Wahrnehmungs-
verordnung — WahrnV)

- das Gesetz liber die Kosten des Deutschen Patent-
und Markenamts und des Bundespatentgerichts
(Patentkostengesetz — PatKostG)

- die Verordnung liber die Zahlung der Kosten des
Deutschen Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts  (Patentkostenzahlungsverord-
nung — PatKostzZV)

- die Verordnung (ber Verwaltungskosten beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwal-
tungskostenverordnung — DPMAVwKostV)

- die Verordnung Uber den elektronischen Rechtsver-
kehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
(ERVDPMAV)

- die Verordnung Uber die elektronische Aktenfiih-
rung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und
dem Bundesgerichtshof (EAPatV)

- das Verwaltungszustellungsgesetz (VWZG).



A Einspruchsverfahren

1. Allgemeines

Das Einspruchsverfahren ermdglicht es, die Rechtsbe-
standigkeit eines Patents im Rahmen der in § 21 Abs. 1
PatG abschliefend genannten Widerrufsgriinde tber-
priifen zu lassen und gegebenenfalls den Widerruf oder
die beschrankte Aufrechterhaltung des Patents zu er-
reichen.

Gegen das Patent kann gemaR § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG
jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der
Verletzte, innerhalb von neun Monaten nach der Ver-
offentlichung der Erteilung Einspruch erheben. Fir die
Erhebung eines Einspruchs bedarf es grundsatzlich kei-
nes besonderen wirtschaftlichen oder rechtlichen Inte-
resses. Der nicht zum Einspruch berechtigte Patentin-
haber kann das Patent durch ein Verfahren gemaR § 64
PatG mit rlckwirkender Kraft widerrufen oder be-
schranken lassen (siehe Teil B).

Der Einspruch ist unter genauer Bezeichnung des Pa-
tents schriftlich zu erklaren und zu begriinden. Die sig-
naturgebundene elektronische Einreichung ist der
Schriftform gleichgestellt. Die Tatsachen, die den Ein-
spruch rechtfertigen, sind im Einzelnen anzugeben. Die
Angaben missen, soweit sie nicht schon im Einspruchs-
schriftsatz enthalten sind, bis zum Ablauf der Ein-
spruchsfrist schriftlich nachgereicht werden. Die ge-
setzliche Gebliihr fir den Einspruch ist ebenfalls inner-
halb der Einspruchsfrist vollstandig zu entrichten. Die
Erhebung eines Einspruchs ist auch dann moglich, wenn
das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der Jah-
resgebiihr erloschen ist. Dies dient der Bericksichti-
gung moglicher Rechtsschutzinteressen, da die Wirkun-
gen des Patents aus der Zeit bis zum Erléschen beste-
hen bleiben und daraus Anspriiche hergeleitet werden
kénnen.

Beteiligte am Einspruchsverfahren sind ausschliefRlich
der oder die Patentinhaber, der Einsprechende oder
die Einsprechenden und der gemaR § 59 Abs. 2 PatG
Beitretende. Die Verfahrensbeteiligten tragen die
ihnen erwachsenden Kosten grundsatzlich selbst. Sons-
tigen Dritten, die weder Patentinhaber noch Einspre-
chende oder Beitretende sind, steht die Beobachtung
des Verfahrens als Offentlichkeit frei, z. B. durch die Ak-
teneinsicht Uber das Internet oder durch Anwesenheit
in der offentlichen Anhorung. Dritte sind auch dann
nicht am Einspruchsverfahren beteiligt, wenn sie Hin-
weise zum Stand der Technik geben (§§ 59 Abs. 5, 43
Abs. 3 Satz 2 PatG).

Die Verfahrensbeteiligten reichen ihre Schriftsatze und
Dokumente jeweils nur in einem Exemplar ein; das Bei-
fligen von Abschriften fiir die lbrigen Beteiligten ist
grundsatzlich nicht erforderlich. Das DPMA kann die

2 BGH GRUR 1995, 333 Aluminium-Trihydroxid

Beteiligten jedoch auffordern, Abschriften nachzu-
reichen (§ 17 Abs. 2 Satz 3 DPMAV). Der Eingang eines
Einspruchs wird dem Patentinhaber sogleich mitgeteilt.
Dieser und etwaige weitere Einspriiche werden dem
Patentinhaber erst nach Ablauf der Einspruchsfrist voll-
standig und unter Fristsetzung zur AuBerung Uber-
sandt; die Ubersendung umfasst auch die mit einge-
reichte Patent- und Nichtpatentliteratur.

Fiir das Einspruchsverfahren sind die Patentabteilun-
gen des DPMA zustandig (§§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61
Abs. 1 PatG), es sei denn, ein Verfahrensbeteiligter be-
antragt eine Entscheidung durch den Beschwerdesenat
des Bundespatentgerichts, und die Voraussetzungen
dafiir liegen vor (§ 61 Abs. 2 PatG). Eine Anhorung fin-
det im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter
dies beantragt oder die Patentabteilung dies fiir sach-
dienlich erachtet.

Auf die Erhebung eines Einspruchs wird im Patentblatt
und in DPMAregister hingewiesen. Eine Einsichtnahme
in die Akten, die das DPMA zum Einspruchsverfahren
fihrt, ist jedermann Uber das Internet grundsatzlich

moglich, vgl. Teil C.

2. Verfahrensgrundsatze

2.1. Amtsermittlungsgrundsatz

Zur Eroffnung des Einspruchsverfahrens muss ein Ein-
spruch erhoben werden und die Einspruchsabsicht klar
erkennbar sein. Ist das Einspruchsverfahren eingeleitet,
bestimmt die Patentabteilung von Amts wegen Uber
die Durchfiihrung des Verfahrens. Dementsprechend
wird das Verfahren grundsatzlich von Amts wegen ohne
den Einsprechenden auch dann fortgesetzt, wenn der
zulassige Einspruch zuriickgenommen wird (§ 61 Abs. 1
Satz 3 PatG). Die Riicknahme des Einspruchs beendet
daher in der Regel nur die Verfahrensbeteiligung des
Einsprechenden. Die Patentabteilung ist bei der Pri-
fung der Rechtsbestandigkeit des Patents nicht an die
vorgebrachten Widerrufsgriinde gebunden. Die Paten-
tabteilung prift zwar in erster Linie die von den Betei-
ligten vorgebrachten Widerrufsgriinde, kann jedoch
nach pflichtgemaRem Ermessen anstelle dieser Griinde
oder zusatzlich von Amts wegen auch weitere Wider-
rufsgrinde in das Verfahren einbeziehen und gegebe-
nenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen.?

Eine wesentliche Maxime des Einspruchsverfahrens ist
der Amtsermittlungsgrundsatz (Untersuchungsgrund-
satz). Die Patentabteilung muss den Sachverhalt, der
der Entscheidung zugrunde gelegt werden soll, von
Amts wegen, d. h. auch ohne Antrag eines Beteiligten
oder unabhdngig davon, ermitteln und untersuchen.
Dabei ist es nicht Sinn des Untersuchungsgrundsatzes,
einen unzureichenden Sachvortrag eines Einsprechen-
den durch Amtsermittlung zu vervollkommnen.3 Entge-
genhaltungen, die ein Einsprechender nach dem Ablauf

3 BPatG 8 W (pat) 21/10, BeckRS 2014, 11093



der Einspruchsfrist einflihrt, wird die Patentabteilung
nur bericksichtigen, wenn sie diese nach pflichtgema-
RBem Ermessen als erheblich betrachtet.* Gleiches gilt
beziiglich der Berticksichtigung von Druckschriften, die
ein Dritter als der Aufrechterhaltung entgegenstehend
angeben hat (§§ 59 Abs. 5, 43 Abs. 3 Satz 2 PatG). Der
Amtsermittlungsgrundsatz findet dort seine Grenze,
wo die notwendigen Ermittlungen der Mitwirkung der
Beteiligten bediirfen, diese sich jedoch der Mitwir-
kungspflicht entziehen, insbesondere bei einer behaup-
teten offenkundigen Vorbenutzung.® Entsprechend
priift die Patentabteilung, ob der Gegenstand des Pa-
tents Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriingli-
chen Fassung hinausgeht, sofern dieser Widerrufs-
grund mit nachvollziehbarer Begriindung vorgebracht
wird. Ist der Widerrufsgrund nicht seitens des Einspre-
chenden vorgebracht worden, kann er dennoch von
Amts wegen bericksichtigt werden. Die Prifung von
Amts wegen erfolgt auch beziglich einer Erweiterung
des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 2. Alternative PatG).

2.2. Mitwirkungspflicht

Die Verfahrensbeteiligten sind im Rahmen ihrer Mitwir-
kungspflicht gehalten, Schriftsdtze und Antrage so
rechtzeitig einzureichen, dass sich sowohl die anderen
Verfahrensbeteiligten als auch die Patentabteilung mit
dem Vorbringen angemessen befassen konnen. Dies
gilt insbesondere fiir Schriftsdtze und Antrage, die in
Vorbereitung einer bereits anberaumten Anhérung ein-
gereicht werden. Ergibt sich im Einzelfall, dass ein Vor-
bringen in oder zur Anhérung derart ist, dass die Verta-
gung der Anhorung zur Sicherstellung der Gewéahrung
rechtlichen Gehors erforderlich wird, konnen die Kos-
ten der Anhérung dem Verfahrensbeteiligten auferlegt
werden.

Der Patentinhaber ist angehalten, mit der Vorlage ge-
anderter Unterlagen — insbesondere bei umfangrei-
chen Anderungen der Patentanspriiche — analog § 15
Abs. 3 PatV im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle
der urspriinglichen Unterlagen und zudem der Patent-
schrift die neu in die Anspriiche aufgenommenen
Merkmale als zur Erfindung gehorig offenbart sind. Die
Patentabteilung wirkt notigenfalls auf entsprechende
Angaben hin.

Wird das Patent im Einspruchsverfahren in gednderter
Fassung verteidigt, ist die Zuladssigkeit dieser Fassung
ohne Beschrdankung auf die Widerrufsgriinde zu pri-
fen.® Dies schlieRt auch die formalrechtliche Zulissig-
keit der gednderten Fassung mit ein, so dass es erfor-
derlich sein kann, neben zulassig eingeschrankten An-
spriichen auch die Beschreibung, ggf. auch die Zeich-
nungen, ebenfalls anzupassen, um eine gewahrbare
Fassung des Patents zu erhalten.” Der Patentinhaber ist

4 BGH GRUR 1978, 99 Gleichstromfernspeisung
5 BPatG 17 W (pat) 34/03, BeckRS 2009, 23117
6 BGH GRUR 1998, 901 Polymermasse

gehalten, mit der Einreichung neuer Anspriiche gleich-
zeitig die Beschreibung diesen Anspriichen entspre-
chend § 10 PatV anzupassen, ggf. neue Zeichnungen
einzureichen und den im Einspruchsverfahren entge-
gengehaltenen einschldgigen Stand der Technik anzu-
geben.

Erforderlich sind Anderungen, wenn das Patent z. B. mit
neu gefassten Ansprichen aufrechterhalten werden
soll, dabei aber ein Widerspruch gegeniiber Beschrei-
bung oder Zeichnungen entstehen wiirde. Bei einer An-
derung der Patentanspriiche sollen Anderungen in der
Beschreibung nur im zwingend erforderlichen Umfang
vorgenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass
eventuelle Streichungen keine unzulassige Erweiterung
bewirken.

2.3. Wahrung rechtlichen Gehors

Das Einspruchsverfahren ist unter Wahrung des recht-
lichen Gehors durchzufiihren. Der Anspruch auf recht-
liches Gehor gibt jedem Verfahrensbeteiligten das
Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrundeliegen-
den Sachverhalt zu duRern und die eigene Auffassung
zu den entscheidungserheblichen Rechtsfragen darzu-
legen. Der vollstandige Widerruf oder die beschrankte
Aufrechterhaltung des Patents kann nur auf Griinde ge-
stitzt werden, von denen der Patentinhaber vor der
Beschlussfassung Kenntnis und zu denen er Gelegen-
heit zur AuRerung hatte.

Die Patentabteilung nimmt die Ausfiihrungen und An-
trage der Beteiligten zur Kenntnis und priift deren Ent-
scheidungserheblichkeit. Hieraus kann jedoch nicht ab-
geleitet werden, dass sich die Patentabteilung mit jed-
wedem Vorbringen eines Beteiligten in den Griinden
der Entscheidung ausdriicklich zu befassen hat.® Der
Wahrung des rechtlichen Gehors dienen auch eine an-
gemessene Fristsetzung, ein dem jeweiligen Verfah-
rensstand angemessenes Eingehen auf das Vorbringen
der Beteiligten und ein Hinweis auf die entscheidungs-
erheblichen und ggf. erérterungsbediirftigen Punkte in
einem Zusatz zur Ladung oder einem Zwischenbescheid
durch die Patentabteilung.

Ein Hinweis an die Beteiligten ist dann notwendig,
wenn die Patentabteilung neue Umstdnde in das Ver-
fahren einfithren will oder Anderungen der Patent-
schrift fur erforderlich hélt, die nicht nur redaktioneller
Art sind. Sind vom Patentinhaber neue, inhaltlich gean-
derte Unterlagen eingereicht worden und erscheinen
die vorgelegten Anspriiche der Patentabteilung fir eine
beschrankte Aufrechterhaltung hinreichend, so geniigt
es, wenn die Unterlagen vor der abschlieBenden Be-
schlussfassung den Ubrigen Beteiligten unter Fristset-
zung zur AuRerung zugestellt werden.

7 BPatG Mitt 2011, 368, mit weiteren Nachweisen
8 BGH GRUR 1999, 919 Zugriffsinformation



Ein Hinweis vor der Beschlussfassung eriibrigt sich ins-
besondere dann, wenn die Einsprechenden zu inhalt-
lich gednderten Anspriichen Stellung genommen hat-
ten und dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben war,
sich hierzu zu duBern.®

Wird keine Anhorung durchgefiihrt, kommt eine Ent-
scheidung ohne Zwischenbescheid in Betracht, wenn
den Beteiligten zu allen der Entscheidung zugrundelie-
genden Umstanden im schriftlichen Verfahren rechtli-
ches Gehor gewahrt worden ist. Erachtet die Patentab-
teilung die neuen Anspriiche auf Grund der bereits in
das Verfahren eingefiihrten und dem Patentinhaber
bekannten Argumente fir nicht gewahrbar, so ist ein
Bescheid vor Beschlussfassung tiber den Widerruf des
Patents nicht erforderlich.

3. Wirksamkeit des Einspruchs

Mit der Einreichung eines Einspruchs wird gemal3 § 3
Abs. 1 Patentkostengesetz (PatKostG) eine Gebihr fal-
lig, die gemaR § 2 Abs. 1 PatKostG nach dem Gebiihren-
verzeichnis der Anlage zum PatKostG erhoben wird
(Einspruchsverfahren: Gebihrennummer 313 600).
Diese ist gemaR § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG in Verbin-
dung mit §59 Abs.1 Satz1 PatG innerhalb der Ein-
spruchsfrist zu entrichten. Bei mehreren Einsprechen-
den ist zu beachten, dass die Gebiihr gemaR Abs. 2 Satz
1 der Vorbemerkung zu Teil A des Gebihrenverzeich-
nisses des PatKostG fir jeden Antragsteller, d. h. Ein-
sprechenden, gesondert erhoben wird.

Die Zahlungswege und der Zahlungstag sind in der Ver-
ordnung Uber die Zahlung der Kosten des Deutschen
Patent- und Markenamts und des Bundespatentge-
richts (Patentkostenzahlungsverordnung, PatKostZV)
geregelt. Wird die Einspruchsgebihr nicht, nicht voll-
standig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Ein-
spruch gemaR § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben.
Dies stellt die Patentabteilung durch Beschluss fest.
Eine Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist fir die Ein-
spruchsgebiihr ist gemaR § 123 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatG
ausgeschlossen.

4. Zustandigkeit

4.1. Patentabteilung (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
PatG)

Fiir Einspruchsverfahren sind die Patentabteilungen
des Deutschen Patent- und Markenamts zustdndig
(88 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61 Abs. 1 PatG), es sei denn,
ein Verfahrensbeteiligter beantragt eine Entscheidung
durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
und die weiteren Voraussetzungen gemals § 61 Abs. 2
PatG liegen vor. Die Patentabteilung ist bei Mitwirkung

9 BGH GRUR 1966, 583 Abtastverfahren

von mindestens drei Mitgliedern beschlussfahig, unter
denen sich zwei technische Mitglieder (Priferinnen,
Priifer) befinden missen (§ 27 Abs. 3 Satz 1 PatG). Auch
bei Anhérungen miissen mindestens drei Mitglieder
anwesend sein. Im Einspruchsverfahren ist die Regelbe-
setzung drei Mitglieder, bei Mitwirkung eines rechtkun-
digen Mitglieds vier Mitglieder. Nach § 27 Abs. 7 PatG
kénnen zu den Beratungen in den Patentabteilungen
Sachverstandige, die nicht Mitglieder der zustandigen
Patentabteilung oder des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts sind, zugezogen werden. Sachverstandige dir-
fen jedoch nicht an den Abstimmungen teilnehmen. Als
Sachverstdndige kommen im Rahmen der Amtsermitt-
lung in erster Linie technische Mitglieder in Betracht,
welche Uiber besondere Sachkunde verfiigen, die fir ei-
nen bestimmten Aspekt von Bedeutung ist.

Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten,
soll ein der Patentabteilung angehorendes rechtskundi-
ges Mitglied mitwirken (vgl. Teil A, Abschnitt 4.1.4.). Die
Zusammensetzung der Patentabteilung soll bis zum Ab-
schluss des Verfahrens unverdandert bestehen bleiben.
Vorsitzende kénnen, wenn es zur Beschleunigung des
Verfahrens notwendig oder aus sonstigen Griinden
sachdienlich ist, das berichterstattende und/oder das
beisitzende Mitglied der Patentabteilung durch andere
Mitglieder der Patentabteilung ersetzen.

Fiir die Beschlussfassung (ber die Aufrechterhaltung
oder den Widerruf des Patents im Verfahren vor der Pa-
tentabteilung bedarf es der Beratung und Abstimmung
nach einer durchgefiihrten Anhérung oder in einer Sit-
zung. Die Patentabteilung entscheidet nach Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden den Ausschlag (§ 2 Abs. 4 DPMAV).

4.1.1. Vorsitzende

Die Vorsitzenden der Patentabteilungen, regelmaRig
die Abteilungsleitungen, leiten gemaR § 2 Abs. 2 Satz 1
DPMAYV die Geschdfte in den Verfahren vor ihren Pa-
tentabteilungen. Dazu gehoéren die Leitung und Steue-
rung des Ablaufs des Einspruchsverfahrens. Die Vorsit-
zenden prifen die Entwiirfe der Beschliisse und stellen
sie fest (§ 2 Abs. 2 Satz 4 DPMAV). Sie kénnen Anderun-
gen an den Entwiirfen, die nicht den sachlichen Inhalt
betreffen, ohne Zustimmung der Ubrigen Mitglieder
der jeweiligen Patentabteilung vornehmen. Uber sach-
liche Meinungsverschiedenheiten beschliel3t die Paten-
tabteilung (§ 2 Abs. 2 Satz 5 DPMAV).

Die Vorsitzenden regeln, welche Verfahrensangelegen-
heiten sie — mit Ausnahme der Beschlussfassung tiber
die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents
sowie Uber die Festsetzung der Vergiitung — regelmaRig
oder im Einzelfall allein bearbeiten und welche sie auf
ein technisches Mitglied der Abteilung Gbertragen (§ 27
Abs. 4 PatG). Ausgenommen hiervon ist die Anhérung
(§ 27 Abs. 4 letzter Halbsatz PatG). GemaR § 2 Abs. 3



Nr. 4 DPMAV erfordern Uberdies Beschliisse tber die
Gewdhrung von Verfahrenskostenhilfe fir Verfahrens-
gebihren in Beschrankungs- und Einspruchsverfahren
sowie Uber die Beiordnung eines Vertreters nach § 133
PatG eine Beratung und Abstimmung der Patentabtei-
lung in einer Sitzung.

Sind Vorsitzende von Patentabteilungen durch Krank-
heit, Urlaub oder durch sonstige tatsachliche oder
rechtliche Umstdande verhindert, ausgeschlossen oder
erfolgreich abgelehnt oder aus dem Dienst ausgeschie-
den, fihrt den Vorsitz das zum Vertreter bestellte Mit-
glied der Patentabteilung.

4.1.2. Berichterstattung

Im Verfahren vor der Patentabteilung (ibernimmt in der
Regel das technische Mitglied die Berichterstattung,
das fur die Bearbeitung nach der Geschaftsverteilung
zustandig ist. Ist das rechtskundige Mitglied hinzugetre-
ten, kann diesem in Fillen mit besonderen rechtlichen
Schwierigkeiten die Berichterstattung Gbertragen wer-
den.

Die Berichterstattung umfasst den Vortrag in der Sit-
zung bzw. bei der Beratung, ggf. das Verfassen eines
Votums und die Vorbereitung der Beschliisse (§2
Abs. 2 Satz 3 DPMAV). Sie umfasst auch die Formulie-
rung von Vorschlagen bezlglich der fur die zu treffende
Entscheidung erérterungsbediirftigen Punkte, die den
Verfahrensbeteiligten mit einem Zusatz zur Ladung o-
der ggf. in einem Zwischenbescheid mitgeteilt werden
sollen, und das Entwerfen von Beschlissen in Abstim-
mung mit den weiteren Mitgliedern der Patentabtei-
lung.

4.1.3. Beisitz und Schriftfiihrung

Das beisitzende Mitglied vervollstandigt die Patentab-
teilung zur Erreichung der notwendigen Besetzung und
beteiligt sich an den Beratungen und der Entscheidung
der Patentabteilung. Es (ibernimmt in der Regel auch
die Funktion der Schriftfiihrung, d. h. die Erstellung der
Niederschrift tiber die Anhorung.

4.14. Rechtskundiges Mitglied

Bietet die Sache besondere rechtliche Schwierigkeiten,
wie z. B. die Beweiserhebung durch Einvernahme von
Zeugen, soll nach § 27 Abs. 3 Satz 2 PatG bei der Be-
schlussfassung ein der Patentabteilung angehdrendes
rechtskundiges Mitglied mitwirken. Ein Beschluss,
durch den ein Antrag auf Zuziehung eines rechtskundi-
gen Mitglieds abgelehnt wird, ist nicht selbstandig an-
fechtbar (§ 27 Abs. 3 Satz 3 PatG).

10 BPatG GRUR 1984, 799 "unzulassiger Einspruch’

4.2. Senat des Bundespatentgerichts (§ 61
Abs. 2 PatG)

Abweichend von § 61 Abs. 1 PatG entscheidet der Be-
schwerdesenat des Bundespatentgerichts, wenn ein
Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des An-
trags widerspricht, oder auf Antrag nur eines Beteilig-
ten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Ein-
spruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen
seit Erklarung des Beitritts, vergangen sind (§ 61 Abs. 2
Satz 1 PatG). Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung
eine Ladung zur Anhorung oder die Entscheidung liber
den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zu-
gang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung
zugestellt hat (§ 61 Abs. 2 Satz 2 PatG). Bei Antragen
auf patentgerichtliche Entscheidung (§ 61 Abs. 2 PatG)
prifen die Vorsitzenden daher, ob eine Ladung zur An-
horung oder die Entscheidung lber den Einspruch in-
nerhalb von drei Monaten nach dem Antrag den Ver-
fahrensbeteiligten zugestellt werden kann.

Mit Stellung eines Antrags auf gerichtliche Entschei-
dung gemal § 61 Abs. 2 PatG wird eine Geblihr fillig,
die innerhalb von drei Monaten ab Stellung des Antrags
zu bezahlen ist (§§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 6 Abs. 1 Satz 2
PatKostG). Ist die Gebliihr fiir den Antrag nicht, nicht
vollstéandig oder nicht rechtzeitig gezahlt, entscheidet
der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts Uber die
Frage, ob der Antrag gemaR § 6 Abs. 2 Satz 2 PatKostG
als nicht erhoben gilt (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPfIG). Die
Gebluhr ist zurlickzuzahlen, wenn der Einspruch nicht
gemal § 61 Abs. 2 PatG zur Entscheidung an das Bun-
despatentgericht gelangt, weil ein anderer Beteiligter
dem Antrag widerspricht (§ 61 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 PatG)
oder die Patent-abteilung eine Ladung zur Anhérung o-
der die Entscheidung Giber den Einspruch innerhalb von
drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentge-
richtliche Entscheidung zugestellt hat (§61 Abs.2
Satz 2 PatG).

5. Zulassigkeit des Einspruchs

Mit Ablauf der Einspruchsfrist muss ein zuldssiger Ein-
spruch vorliegen, um das Einspruchsverfahren einzulei-
ten. Ist der einzige Einspruch unzuldssig, so endet das
Einspruchsverfahren mit Rechtskraft der den Einspruch
verwerfenden Entscheidung ohne sachliche Nachpri-
fung des Patents. Fir eine Entscheidung zu der Frage,
ob das Patent aufrechterhalten wird, ist dann kein
Raum.!? Die zur Begriindung des unzulassigen, einzigen
Einspruchs vorgebrachten Entgegenhaltungen kdnnen



nicht von Amts wegen beriicksichtigt werden. Liegt da-
gegen wenigstens ein weiterer zuldssiger Einspruch
vor, muss die Patentabteilung auch das Vorbringen aus
dem unzulassigen Einspruch nach pflichtgemalRem Er-
messen berlicksichtigen.

5.1. Beteiligte

Am Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber, alle
Einsprechenden und der oder die Beitretenden (vgl.
Teil A, Abschnitt 5.1.1.2.) beteiligt. Sonstige Dritte sind
keine Beteiligten (vgl. Teil A, Abschnitt 5.1.4.). Die Be-
teiligtenstellung bewirkt jedoch keine verfahrensbe-
herrschende Position, denn das Einspruchsverfahren
wird grundsatzlich von Amts wegen fortgesetzt, auch
wenn der Einspruch zuriickgenommen wird (§ 61 Abs. 1
Satz 3 PatG). Mit der Riicknahme des Einspruchs endet
lediglich die Beteiligtenstellung des Einsprechenden.
Entsprechendes gilt bei Patentverzicht, sofern der Ein-
sprechende kein Rechtsschutzbediirfnis geltend macht.
Jedoch bleibt der Patentinhaber auch bei Verzicht Be-
teiligter am Einspruchsverfahren.

5.1.1. Einsprechende

Mit der Erhebung des Einspruchs verwandelt sich die
bloRe Einspruchsbefugnis, die jeder hat, in eine Beteili-
gung am Einspruchsverfahren, die nur der erlangt, der
von dieser Befugnis frist- und formgerecht Gebrauch
macht. !

Innerhalb der Einspruchsfrist sind Angaben zur Bezeich-
nung des Einsprechenden zu machen, die die ldentitat
des Einsprechenden eindeutig und zweifelsfrei feststel-
len lassen. Ist dem nicht Genlige getan, ist der Ein-
spruch unzulissig.*?

Erhebt ein Patent- oder Rechtsanwalt in eigenem Na-
men Einspruch, wird er selbst Verfahrensbeteiligter,
nicht aber der eventuelle (unbekannte) Auftraggeber.

Mehrere Einsprechende werden voneinander unab-
hangige Beteiligte eines einheitlichen Einspruchsver-
fahrens. Eine gemeinsame Einspruchserhebung erfor-
dert die Vertretung durch einen gemeinsamen Bevoll-
machtigten, die Einreichung gemeinsamer Schriftsatze
und die Stiitzung auf gemeinsame Widerrufsgriinde.
Dabei behalten alle Einsprechenden ihre (eigenstan-
dige) Beteiligtenstellung.

Die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden endet
mit Eingang einer Erklarung tber die Zuriicknahme des
Einspruchs, rechtskraftiger Verwerfung des Einspruchs
bzw. Beitritts als unzulidssig!3, dem rechtskraftigen Ab-
schluss des Einspruchsverfahrens oder mit dem Wegfall

11 BGH GRUR 1968, 613 Gelenkkupplung

12 BGH GRUR 1990, 108 MeRkopf; BPatG Mitt 2016, 506
Gabelschlussel

13 BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerat

des Einsprechenden ohne Rechtsnachfolge. Der Weg-
fall des Einsprechenden fiihrt grundsatzlich aber nicht
zur Beendigung des Einspruchsverfahrens; vielmehr
wird dieses ohne den Einsprechenden von Amts wegen
fortgesetzt (§ 61 Abs. 1 Satz 3 PatG analog).'

5.1.1.1. Einspruchsberechtigung

Gegen das Patent kann nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG
grundsatzlich jeder Einspruch erheben. Da das Ein-
spruchsverfahren gesetzlich als Popularrechtsbehelfs-
verfahren ausgestaltet ist, bedarf es keines besonderen
Rechtsschutzbediirfnisses. Eine Ausnahme bildet der
Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§§ 59
Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG); hier ist nur der durch die
widerrechtliche Entnahme Verletzte einspruchsberech-
tigt.

Der alleinige Patentinhaber ist grundsatzlich nicht ein-
spruchsberechtigt. Ein Mitinhaber des Patents kann im
Falle des Einspruchs wegen widerrechtlicher Entnahme
ausnahmsweise einspruchsberechtigt sein, um die Er-
findung nach dem Widerruf allein zum Patent anmel-
den zu kénnen.?

Die Einspruchsberechtigung entfallt auch dann nicht,
wenn der Einsprechende im Verlauf des Einspruchsver-
fahrens Patentinhaber wird, da ihm der Widerruf des
Patents das Nachanmelderecht gemaR § 7 Abs. 2 PatG
eroffnet, und er selbst gestaltend Einfluss auf die Fas-
sung der Patentschrift und vor allem der Patentanspri-
che nehmen kann.®

Die Einspruchsberechtigung kann im Falle eines Stroh-
manns (d. h. Erhebung durch eine Person, die in eige-
nem Namen, aber ohne eigenes Interesse, dafiir aber
im Interesse und Auftrag eines Hintermanns tatig wird)
fehlen, wenn der Hintermann nicht einspruchsberech-
tigt ist. Die Beweislast fiir diese Konstellation liegt beim
Patentinhaber. Lasst sich dieser Vorwurf nicht bewei-
sen, werden die geltend gemachten Widerrufsgriinde
in der Sache zu priifen sein.'’

Nur der Verletzte, dem die Erfindung ohne Einwilligung
entnommen worden ist (Erfindungsbesitzer), kann als
weiteren Einspruchsgrund die so genannte widerrecht-
liche Entnahme geltend machen. Das Recht an der Er-
findung ist in § 6 PatG geregelt. Fiir weitere Einzelhei-
ten wird auf Teil A, Abschnitt 7.3. verwiesen.

Fehlt die Einspruchsberechtigung, ist der Einspruch un-
zuldssig.

5.1.1.2. Beitritt des angeblichen Verletzers

Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, kann
jeder Dritte, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen

14 BPatG 12 W (pat) 366/03, BeckRS 2009, 12580
15 BGH GRUR 2011, 509 SchweiRheizung

16 BGH GRUR 1996, 42 Lichtfleck

17 BGH GRUR 2011, 409 Deformationsfelder



Verletzung des Patents erhoben worden ist, nach Ab-
lauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als
Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt inner-
halb von drei Monaten nach dem Tag erklart, an dem
die Verletzungsklage erhoben worden ist (§ 59 Abs. 2
Satz 1 PatG). Das gleiche gilt fir jeden Dritten, der
nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patent-
inhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unter-
lassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben
hat, dass er das Patent nicht verletze (§ 59 Abs. 2 Satz 2
PatG). Die Klage ist gemal § 253 Abs. 1 ZPO mit der Zu-
stellung der Klageschrift erhoben; der entsprechende
Zustellungsnachweis dient zur Bestimmung der Drei-
monatsfrist des §59 Abs.2 Satz1 PatG. Dem Ein-
spruchsverfahren kann als Einsprechender auch derje-
nige Dritte beitreten, gegen den der Patentinhaber we-
gen Verletzung des Patents den Erlass einer einstweili-
gen Verfiigung beantragt hat.®

Dies gewahrt Dritten Rechtsschutz im Falle eines Ver-
letzungsstreits, da gemaR § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG eine
Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden kann, solange
ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Ein-
spruchsverfahren anhangig ist. Ein Beitretender ist
,Dritter”, wenn er nicht bereits als Einsprechender an
dem Verfahren beteiligt ist oder war, d. h. ein anderer
als der Beitretende muss Einspruch erhoben haben. Zu-
lassigkeit und Wirksamkeit des Beitritts sind nicht von
der Zulassigkeit des urspriinglich erhobenen Einspruchs
abhingig.’®

Der Beitritt ist schriftlich zu erkldaren und bis zum Ablauf
der in § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Frist zu be-
grinden (§ 59 Abs. 2 Satz 3 PatG). Der Beitritt ist nur
solange zulassig, wie das Einspruchsverfahren noch an-
hangig ist. Der Beitritt ist damit auch noch innerhalb der
Beschwerdefrist moglich. Der Beitretende wird damit
Einsprechender und kann selbst Beschwerde einlegen.
Ein verspatet erklarter Beitritt ist unzuldssig.

Mit Erkldrung des Beitritts wird die Einspruchsgebiihr
fallig und ist innerhalb von drei Monaten zu bezahlen
(86 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG). Auf
Teil A, Abschnitt 3 wird hingewiesen.

Durch einen zuldssigen Beitritt erhalt der Beitretende
die verfahrensrechtliche Stellung eines Einsprechen-
den, der einen zulassigen Einspruch erhoben hat. An
die bisher von den anderen Einsprechenden vorgetra-
genen Widerrufsgriinde ist der Beitretende nicht ge-
bunden. Zur Begriindung kann innerhalb der Frist des
§ 59 Abs. 2 Satz 3 PatG jeder der Widerrufsgriinde nach
§ 21 Abs.1 PatG geltend gemacht werden. Entspre-
chend muss die Begriindung die entsprechenden Erfor-
dernisse eines Einspruchs einschlieBlich der Substanti-
ierung erfillen.

18 BGH GRUR 2018, 216 Ratschenschlissel
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5.1.1.3. Ubergang der Einsprechendenstellung,
Beteiligung des Patentinhabers

BloRe Anderungen des Namens oder der handelsrecht-
lichen Firma ohne Anderung der Rechtsperson oder -
form lassen die Einsprechendenstellung unberihrt.
Gleiches gilt fiir eine bloRe Anderung der Anschrift, des
Wohnorts oder des Sitzes.

Die Stellung als Einsprechender ist jedoch nicht frei
Ubertragbar. Sie geht daher grundsatzlich nur bei Ge-
samtrechtsnachfolge (z. B. Erbfall oder Verschmelzung
juristischer Personen, etwa Eingliederung gemal3 § 319
Aktiengesetz) auf den Rechtsnachfolger tber. Aus-
nahmsweise ist die Ubernahme der Einsprechenden-
stellung bei Rechtsnachfolge in ein Sondervermdgen
moglich.

Rechtsiibergange sind dem DPMA nachzuweisen. Dem
Patentinhaber ist erforderlichenfalls Gelegenheit zur
AuBerung zu geben.

5.1.2. Patentinhaber, Inhaberwechsel

Als Patentinhaber verfahrensbeteiligt ist zunachst ge-
maRk § 30 Abs. 1 PatG der zum Zeitpunkt der Erhebung
des Einspruchs im Patentregister (https://regis-
ter.dpma.de) eingetragene Inhaber des Patents.

Sind mehrere Personen Inhaber eines Patents, sind sie
grundsatzlich notwendige Streitgenossen im Sinne des
§ 62 ZPO, da das streitige Rechtsverhiltnis (die Be-
standsfahigkeit des Patents) allen gegeniber nur ein-
heitlich festgestellt werden kann. Das bedeutet z. B.,
dass ein Verzicht nur dann wirksam ist, wenn er von al-
len Inhabern erklart wird. Ebenso konnen einschran-
kende neue Anspriiche nur bei gemeinsamer Antrag-
stellung berticksichtigt werden. Eine gegenseitige Ver-
tretung, bei entsprechender Vollmacht, ist dabei aber
moglich.

Bei Einzelrechtsnachfolge kann der neu im Register als
Patentinhaber Eingetragene ein Einspruchsverfahren
vor dem DPMA iibernehmen. Die Ubernahme des Ver-
fahrens ist gegeniiber dem DPMA schriftlich oder elekt-
ronisch zu erklaren (vgl. Teil A, Abschnitt 5.3.2.). Der
Einzelrechtsnachfolger wird damit Verfahrensbeteilig-
ter am Einspruchsverfahren. Eine Zustimmung des Ein-
sprechenden zu dem Beteiligtenwechsel ist nicht erfor-
derlich (§ 30 Abs. 3 Satz 3 PatG). Der Einzelrechtsnach-
folger ist jedoch auch berechtigt, stattdessen als Streit-
helfer (§ 66 ZPO) des bisherigen Inhabers aufzutreten.

Bei Gesamtrechtsnachfolge unter Wegfall des bisheri-
gen Rechtstragers, z. B. aufgrund von Verschmelzung
juristischer Personen oder im Erbfall, wird der Rechts-
nachfolger automatisch Beteiligter des Verfahrens,
ohne dass es einer Zustimmung des Einsprechenden
bedarf.

19 BGH GRUR 1993, 892 Heizkdrperkonsole
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Rechtsiibergidnge sind dem DPMA nachzuweisen. Dem
Einsprechenden ist erforderlichenfalls Gelegenheit zur
AuBerung zu geben.

5.1.3. Insolvenz eines Beteiligten

Der Beschluss Uber die Eroffnung eines Insolvenzver-
fahrens wird gemaR § 9 Abs. 1 InsO zentral und lander-
Ubergreifend im Internet veroffentlicht
(https://www.insolvenzbekanntmachungen.de/).
Durch die Eroffnung des Insolvenzverfahrens geht ge-
maf § 80 Abs. 1 InsO das Recht des Schuldners, das zur
Insolvenzmasse (§ 35 InsO) gehérende Vermdgen zu
verwalten und Uber es zu verfligen, auf den Insolvenz-
verwalter Uber.

In Bezug auf das Einspruchsverfahren bedeutet dies,
dass der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes in die
Rechtsstellung des Patentinhabers bzw. Einsprechen-
den eintritt, der entsprechend seine Verwaltungs- und
Verfligungsbefugnis verliert. Vom Schuldner gegebene
Vollmachten, die sich auf das zur Insolvenzmasse geho-
rende Vermogen beziehen, erléschen grundsatzlich ge-
maRk § 117 Abs. 1 InsO.

Die Frist zur Zahlung der Jahresgebihren nach §7
Abs. 1 PatKostG wird im Falle der Insolvenz des Patent-
inhabers nicht unterbrochen.?°

5.1.4.  Stellung Dritter

Am Einspruchsverfahren sind nur der Patentinhaber,
der oder die Einsprechende(n) und ggf. gemaR § 59
Abs. 2 PatG Beitretende beteiligt. Sonstige Dritte sind
am Einspruchsverfahren nicht beteiligt. Eine formliche
Verfahrensbeteiligung Dritter entsteht auch dann
nicht, wenn diese dem Deutschen Patent- und Marken-
amt Druckschriften angeben, die dem Patent entgegen-
stehen kénnen (§§ 59 Abs. 5, 43 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Bei von Dritten mitgeteilten miindlichen Beschreibun-
gen, Benutzungen und sonstigen Kundgaben an die Of-
fentlichkeit ist das Vorbringen aufzugreifen und bei der
Entscheidung zu berlicksichtigen, wenn die nach
pflichtgemaBem Ermessen durchgefiihrte Uberpriifung
ergibt, dass es entscheidungserheblich ware. Dabei ist
eine Abwagung zwischen der Relevanz des Vorbringens
und der Verfahrensékonomie, insbesondere unter Be-
achtung des Zwecks des Einspruchsverfahrens vorzu-
nehmen, namlich alsbald Rechtssicherheit (iber den Be-
stand des Patents zu gewadhrleisten. Von einer Erfor-
schung des weiteren Sachverhalts von Amts wegen ist
abzusehen, wenn dies ohne weitere Einbeziehung des

20 BGH GRUR 2008, 551 Sageblatt
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am Verfahren nicht beteiligten Dritten einen nicht ver-
tretbaren Aufwand erfordern wiirde. Schriftsdtze und
Eingaben von Dritten sollen allen Beteiligten am Ein-
spruchsverfahren formlos zugestellt werden.

5.2. Frist

Die Erteilung eines Patents wird im Patentblatt verof-
fentlicht (§ 58 Abs. 1 Satz 1 PatG). Gleichzeitig wird die
Patentschrift veréffentlicht (§ 58 Abs. 1 Satz 2 PatG).
Der Einspruch ist gemafd § 59 Abs. 1 PatG innerhalb von
neun Monaten nach der im Patentblatt erfolgten Ver-
offentlichung der Erteilung beim DPMA zu erheben, d.
h. unabhdngig von der Veroffentlichung der Patent-
schrift. Vor der Veroffentlichung der Erteilung des Pa-
tents ist der Einspruch unzuldssig.?! Geht der Einspruch
nach Ablauf der Einspruchsfrist im Deutschen Patent-
und Markenamt ein, so ist er unzuldssig. Die Einrei-
chung bei einem Patentinformationszentrum ist nicht
fristwahrend. Eine Wiedereinsetzung in die versdumte
Einspruchsfrist ist ausgeschlossen (§ 123 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 PatG).

Fiir die Berechnung von Fristen ist ab dem 1. Mai 2022
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 PatG in Verbindung mit § 18a DPMAV
zu beachten: fillt der letzte Tag der Frist auf einen an
mindestens einer der Dienststellen des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts geltenden gesetzlichen Feiertag,
so tritt an dessen Stelle der nachste Werktag.

5.3. Form

5.3.1. Sprache

Die Sprache im Einspruchsverfahren vor dem Patent-
amt ist deutsch (§ 126 PatG), da das Patentgesetz fir
das Einspruchsverfahren keine anderweitige Bestim-
mung trifft.

Die Ermittlung des Inhaltes fremdsprachiger Doku-
mente kann im Einzelfall durch die Grenzen der Amts-
ermittlung eingeschrankt sein, z. B. wenn sich ein Ver-
fahrensbeteiligter auf ein fremdsprachiges Dokument
beruft, das sich den weiteren Beteiligten und der Pa-
tentabteilung nur durch eine Ubersetzung erschlieRen
wirde, die aber weder beigebracht noch ggf. auf Auf-
forderung nachgereicht wird.

5.3.2.  Schriftlichkeit

Der Einspruch ist schriftlich zu erklaren und zu begrin-
den (§ 59 Abs. 1 Satz 2 PatG), ansonsten ist er unzulas-
sig. Das Patentgesetz enthalt keine eigenstandige Defi-
nition der Schriftlichkeit, jedoch bestimmt § 10
DPMAYV, dass Originale von Antragen und Eingaben zu
unterschreiben sind. Die Unterschrift muss grundséatz-
lich aufgrund der Bedeutung, die der Einspruch als fir

21 BPatG 23 W (pat) 78/75, Mitt 1979, 120 (Leitsatz)
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den Gang des Verfahrens bestimmender Schriftsatz be-
sitzt, eigenhdndig sein. Das — eigenhdndig — unter-
schriebene Original kann gemaR § 11 Abs. 1 DPMAV
auch durch Telefax lbermittelt werden. Das DPMA
kann gemaR § 11 Abs. 2 DPMAV die Wiederholung der
Ubermittlung durch Telefax oder das Einreichen des
Originals verlangen, wenn es begriindete Zweifel an der
Vollstindigkeit der Ubermittlung oder der Uberein-
stimmung des Originals mit dem lbermittelten Telefax
hat oder wenn die Qualitat der Wiedergabe den Anfor-
derungen des Deutschen Patent- und Markenamts
nicht entspricht. Fehlt die eigenhdndige Unterschrift
bei Ablauf der Einspruchsfrist, so ist der Einspruch
grundsatzlich unzulassig.

AuRRerdem koénnen Einspriiche formwahrend gemaR
§ 12 DPMAV in Verbindung mit §1 Abs. 1 Nr. 1
ERVDPMAYV elektronisch eingereicht werden. Das
DPMA stellt hierzu DPMAdirektPro als Zugangs- und
Ubertragungssoftware bereit. Die Bestimmungen des
§ 3 ERVDPMAV sind zu beachten.

Die Einreichung von Einspriichen per E-Mail ist nicht zu-
lassig.

5.3.3. Verfahrensbevollmachtigte, Vollmacht

Grundsatzlich konnen Verfahrensbeteiligte ohne einen
Verfahrensbevollmachtigten am Verfahren teilneh-
men, da vor dem DPMA kein Zwang zu einer Vertretung
durch einen Patent- oder Rechtsanwalt besteht. Ledig-
lich Verfahrensbeteiligte, die im Inland weder Wohn-
sitz, Sitz noch Niederlassung haben, kdnnen an einem
Verfahren vor dem Patentamt nur teilnehmen, wenn
sie im Inland einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als
Vertreter bestellt haben, der zur Vertretung im Verfah-
ren vor dem Patentamt, dem Patentgericht und in bir-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten, die das Patent betref-
fen, sowie zur Stellung von Strafantragen befugt und
bevollmachtigt ist (§ 25 Abs. 1 PatG).

Zur Vertretung vor dem DPMA berechtigt sind in
Deutschland zugelassene Patent- oder Rechtsanwalte,
in den Fallen des § 155 PAO auch Patentassessoren.
Inlandsvertreter kénnen auch sein:

- niedergelassene oder dienstleistende europaische
Rechtsanwalte nach den Vorschriften der §§ 1, 2, 25
ff. des Gesetzes Uber die Tatigkeit européischer
Rechtsanwalte in Deutschland (EuRAG) oder

- dienstleistende europdische Patentanwailte nach
den §§ 13 ff. des Gesetzes Uber die Tatigkeit euro-
paischer Patentanwilte in Deutschland (EuPAG).

22 Der Personenkreis der , dienstleistenden europdischen
Patentanwalte” entspricht nicht dem von Art. 134 des
Europdischen Patentiibereinkommens (EPU) erfassten
Personenkreis.
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Die Patentanwaltskammer fihrt gemall § 15 Abs. 4
EuPAG ein Verzeichnis Uber die dienstleistenden euro-
péischen Patentanwilte.?? Ist ein dienstleistender eu-
ropaischer Patentanwalt dort eingetragen, kann von
seiner Vertretungsbefugnis ausgegangen werden, weil
die erforderlichen Voraussetzungen vor der Eintragung
von der Patentanwaltskammer zu prifen waren.

Die Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls ei-
nes Zustellungsbevollmachtigten ist auch nach Ablauf
der Einspruchsfrist nachholbar. Wenn als Bevollmach-
tigter ein Rechts- oder Patentanwalt oder in den Féllen
des § 155 PAO ein Patentassessor auftritt, prift das
Deutsche Patent- und Markenamt das Vorliegen einer
schriftlichen Vollmacht grundsatzlich nicht (§ 15 Abs. 4
DPMAV). Erstreckt sich die Bevollmachtigung zur Ver-
tretung auf mehrere Anmeldungen, Schutzrechte oder
Verfahren, ist es ausreichend, nur ein Exemplar der
Vollmachtsurkunde einzureichen (§ 15 Abs. 2 DPMAV).

6. Substantiierung

Als weitere Voraussetzung fiir die Zulassigkeit des Ein-
spruchs ist es nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG erforderlich,
die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Ein-
zelnen anzugeben. Der Einspruch kann nur auf die Be-
hauptung gestiitzt werden kann, dass einer der in § 21
Abs. 1 PatG genannten Widerrufsgriinde vorliege. Die-
ses Erfordernis der ,Substantiierung” des Einspruchs-
grundes versetzt den Patentinhaber und die Patentab-
teilung in die Lage, die Behauptung des Einsprechen-
den, dass ein bestimmter, von ihm angegebener Wider-
rufsgrund vorlage, anhand der mitgeteilten konkreten
Umstande und Tatsachen zu Uberprifen, und zwar
ohne eigene Ermittlungen anstellen zu miissen.?

Nicht ausreichend sind Behauptungen ohne Begriin-
dung oder bloRe Werturteile. Auch die bloBe Nennung
von Patent-, Auslege-, Offenlegungsschriften, alteren
Patentanmeldungen oder von Fundstellen sonstiger
Verdffentlichungen reicht in aller Regel nicht aus.?*

So bedarf es beim Widerrufsgrund der mangelnden Pa-
tentfahigkeit der Darlegung der technischen Zusam-
menhange und der daraus von dem Einsprechenden
gezogenen Folgerungen. Eine Einspruchsbegriindung,
die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz ge-
stellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten paten-
tierten Lehre befasst, ist formal unvollstindig.?®> Eine
Begriindung, die sich bezliglich eines angegriffenen un-
abhangigen Anspruchs auf die Auseinandersetzung mit
Merkmalen des kennzeichnenden Teils beschrankt und
zum Oberbegriff nur die pauschale Behauptung der

23 BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerat, BGH GRUR 1993, 651
Tetraploide Kamille, mit weiteren Nachweisen

24 BGH GRUR 1972, 592 Sortiergerat

25 BGH GRUR 1988, 364 Epoxidations-Verfahren, BPatG
GRUR 1989, 906 Schwerkraft-Rollenbahn



Vorbekanntheit von dessen Merkmalen heranzieht, ist
daher in der Regel unzureichend.?®

Stitzt sich der Einspruch darauf, dass das Patent die Er-
findung nicht so deutlich und vollstiandig offenbare,
dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne, so reichen
pauschale Behauptungen nicht aus. Vielmehr muss der
Einspruch ndhere Darlegungen darlber enthalten, wa-
rum ein Fachmann nicht im Stande ist, die Lehre auszu-
fithren.?” Dabei kénnen Zweifel an der Ausfiihrbarkeit
gef. in theoretischen Erérterungen belegt werden,
ohne dass Versuche gefordert werden kénnen.

Sind diese Angaben nicht schon in der Einspruchsschrift
enthalten, missen sie gemalk § 59 Abs. 1 Satz 5 PatG
bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachge-
reicht werden. Die Beweismittel zu den zu nennenden
Tatsachen kénnen auch noch nach Fristablauf einge-
reicht werden.

Wird mit dem Einspruch geltend gemacht, dass der Ge-
genstand des Patents vor dem fiir den Zeitrang des Pa-
tents maRgeblichen Tag der Offentlichkeit durch miind-
liche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger
Weise zugdnglich gemacht worden ist, so muss der Ein-
sprechende innerhalb der Einspruchsfrist einen be-
stimmten Gegenstand der Benutzung bezeichnen, An-
gaben bestimmter Umstdande der Benutzung (Art der
Vorbenutzung, Ort der Vorbenutzung, Person des Vor-
benutzers) angeben und nachpriifbare Angaben dazu,
wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden
ist. Der Zeitpunkt der Vorbenutzung sollte moglichst
konkret angegeben werden. Der Einspruch ist aber
nicht deshalb unzulassig, weil Beginn und Dauer einer
Vorbenutzung nicht angegeben sind, sofern nur be-
hauptet wird, dass die Vorbenutzung vor dem maRgeb-
lichen Anmelde- bzw. Prioritdtsdatum stattgefunden
habe.?®

Ist das Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung
nicht erfillt, so wird der Einspruch als unzuldssig ver-
worfen. Flr einen zusatzlichen Ausspruch tGber die Auf-
rechterhaltung des Patents (auch ohne Sachprifung) ist
in diesem Fall kein Raum.?® Um die Zulissigkeit des Ein-
spruchs zu gewahrleisten, kommt es jedoch nicht da-
rauf an, dass die dargelegten Tatsachen den beantrag-
ten Widerruf des Patents auch tatsachlich rechtferti-
gen, die Begriindung also schlissig ist; d. h. der Ein-
spruch kann zul3ssig sein, obwohl das Vorbringen sach-
lich unbegriindet ist.

7. Begriindetheit des Einspruchs

Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestiitzt
werden, dass einer der in § 21 PatG abschlieRend ge-
nannten Widerrufsgriinde vorliege. Eine ausreichend
substantiierte Einspruchsbegriindung enthalt die Tatsa-

26 BPatG BPatGE 35, 263 Zulassigkeit des Einspruchs
27 BGH GRUR 1993, 651 Tetraploide Kamille
28 BGH GRUR 1997, 740 Tabakdose
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chen, die das Vorliegen eines Widerrufsgrundes recht-
fertigen, im Einzelnen. Sie muss die mafgeblichen tat-
sachlichen Umstande fiir die Beurteilung eines behaup-
teten Widerrufsgrundes so detailliert darlegen, dass
Patentinhaber und Patentabteilung in die Lage versetzt
werden, bereits anhand der Einspruchsschrift zu erken-
nen, aus welchen tatsédchlichen Griinden der Einspre-
chende das Patent als zu widerrufen ansieht.

Die vorgetragenen Tatsachen und Umstdnde rechtfer-
tigen nur dann einen Widerruf, wenn sie in schliissiger
Weise begriinden lassen, dass einer der gesetzlichen
Widerrufsgriinde vorliegt.

7.1. Mangelnde Patentfihigkeit nach den
§§ 1 bis 5 PatG

Das Patent wird nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG widerrufen,
wenn sich ergibt, dass der Gegenstand des Patents
nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfahig ist. Der Ge-
genstand des Patents wird durch die Patentanspriiche
definiert. Zu deren Auslegung sind Beschreibung und
Zeichnungen heranzuziehen (§ 14 PatG), wobei auf das
Verstandnis des Fachmanns abzustellen ist. Im Rahmen
der Auslegung sind der Sinngehalt des Patentanspruchs
in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen
Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern,
zu bestimmen. 3

Fehlende Patentfahigkeit umfasst

- das Fehlen einer technischen Erfindung (§ 1 Abs. 1
PatG),

- Gegenstande, die nicht als Erfindungen angesehen
werden (§ 1 Abs. 3 PatG),

- von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Erfindun-
gen (8§ 1a, 2 und 2a PatG),

- mangelnde Neuheit (§§ 1 Abs. 1, 3 PatG),
- Fehlen erfinderischer Tatigkeit (§§ 1 Abs. 1, 4 PatG),

- Fehlen gewerblicher Anwendbarkeit (§§ 1 Abs. 1,5
PatG).

Auf die entsprechenden Abschnitte in den Richtlinien
fur die Prifung von Patentanmeldungen (Prifungs-
richtlinien) wird insoweit verwiesen.

Betreffen die Widerrufsgriinde nur einen Teil des Pa-
tents, so wird es mit einer entsprechenden Beschran-
kung aufrechterhalten. Die Beschrankung kann in Form
einer Anderung der Patentanspriiche, der Beschrei-
bung oder der Zeichnungen vorgenommen werden
(§ 21 Abs. 2 PatG).

29 BPatG GRUR 1984, 799 'unzuldssiger Einspruch’
30 BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum



7.2. Mangelnde Ausfiihrbarkeit

Das Patent wird gemaR § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG widerru-
fen, wenn sich ergibt, dass es die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfuhren kann.

Soweit mangelnde Ausfiihrbarkeit als Widerrufsgrund
geltend gemacht wird, sind dabei die Person des Fach-
manns sowie dessen Fachwissen und Fachkdnnen nicht
anders anzusetzen als bei der Beurteilung von Neuheit
und erfinderischer Tatigkeit. Zur schlussigen Begrun-
dung (auch) dieses Widerrufsgrundes sind daher Anga-
ben zu konkreten Tatsachen unter Abstellen auf die
Person des Fachmanns erforderlich. Mit der Patenter-
teilung wurde die deutliche und vollstandige Offenba-
rung der Erfindung zumindest inzident mitgeprift und
als vorliegend anerkannt. Daher tragt in der Regel der-
jenige, der sich auf diesen Widerrufsgrund beruft, die
Beweislast daflir, dass es dem Fachmann auch nach
Kenntnisnahme der Angaben in der Beschreibung und
der Zeichnungen der Patentschrift nicht moglich ist, die
beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens
ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszufiihren.3!

Eine fur die Ausfiihrbarkeit hinreichende Offenbarung
ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches
Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der
Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der
Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung
mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder
Prioritatstag praktisch so zu verwirklichen, dass der an-
gestrebte Erfolg erreicht wird.3? Dabei ist nicht erfor-
derlich, dass bereits der Patentanspruch alle zur Aus-
fihrung der Erfindung erforderlichen Angaben enthilt.
Vielmehr genligt es, wenn der Fachmann die insoweit
notwendigen Einzelangaben der allgemeinen Beschrei-
bung oder den Ausfliihrungsbeispielen entnehmen
kann.33

Beziiglich der Grundsatze zur Ausfihrbarkeit wird auf
den entsprechenden Abschnitt zu § 34 Abs. 4 PatG in
den Prifungsrichtlinien verwiesen.

7.3. Widerrechtliche Entnahme

Im Fall widerrechtlicher Entnahme wird das Patent ge-
maR § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG widerrufen, wenn sein we-
sentlicher Inhalt den Beschreibungen, Zeichnungen,
Modellen, Geratschaften oder Einrichtungen eines an-
deren oder einem von diesem angewendeten Verfah-
ren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist.
Diese Regelung steht mit zeitlicher Begrenzung durch
die Einspruchsfrist alternativ neben der erfinderrechtli-
chen Vindikation gemaR § 8 PatG.

31 BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung

32 BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung
mit Bezug auf BGH GRUR 1980, 166 Doppelachsaggregat

33 BGH GRUR 2010, 901 Polymerisierbare Zementmischung,
mit weiteren Nachweisen
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Zur Geltendmachung der widerrechtlichen Entnahme
im Einspruchsverfahren sind substantiierte Angaben
zum Erfindungsbesitz, zur Wesensgleichheit zwischen
entnommener und patentierter Erfindung und zur Wi-
derrechtlichkeit der Entnahme zu machen. Zum Erfin-
dungsbesitz missen konkret die Umstdnde beschrie-
ben werden, anhand derer sich der Besitz der paten-
tierten Lehre ermessen ldsst. Zur Beurteilung der We-
sensgleichheit ist die Identitdt der patentgemdfRen
Merkmale mit denen der behaupteten Benutzung dar-
zulegen, wobei hierbei die Offenbarung eines allgemei-
nen Lésungsprinzips genligt, von dem die streitige An-
meldung eine ohne weiteres auffindbare konkrete Aus-
gestaltung darstellt.3* AuRerdem ist die Widerrechtlich-
keit der Entnahme darzulegen, wobei es darauf an-
kommt, ob der Patentinhaber zur Anmeldung berech-
tigt war. Ob ein Verschulden des Entnehmenden vorlag
oder ob dieser in guten Glauben gehandelt hat, ist nicht
erheblich. Die Beweislast zur Darlegung der widerrecht-
lichen Entnahme hat der Einsprechende.

Die widerrechtliche Entnahme setzt nicht voraus, dass
eine patentfahige Erfindung entnommen worden ist.
Der Erfinder einer Lehre hat ein Recht an der Erfindung
unabhingig davon, ob die Lehre schutzfihig ist.3> Uber
die widerrechtliche Entnahme muss in jedem Fall ent-
schieden werden, denn bereits die unterlassene Ent-
scheidung Uber diesen Widerrufsgrund begriindet die
Beschwer.3® Mit dem Widerruf wegen widerrechtlicher
Entnahme oder sofern der auf widerrechtliche Ent-
nahme gestiitzte Einspruch zum Verzicht auf das Patent
fUhrt, wird dem Erfindungsbesitzer unter den Bedin-
gungen des § 7 Abs. 2 PatG ein zeitlich beschranktes
Nachanmelderecht er6ffnet, bei dem er die Prioritat
des friheren Patents in Anspruch nehmen kann. Fiir die
Auslésung der Monatsfrist zur Nachanmeldung ist eine
amtliche Mitteilung erforderlich.

7.4. Hinausgehen des Gegenstands des Pa-
tents liber die urspriingliche Anmel-

dung

Ergibt sich, dass der Gegenstand des Patents (iber den
Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der
sie bei der fir die Einreichung der Anmeldung zustandi-
gen Behorde urspriinglich eingereicht worden ist, wird
das Patent widerrufen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Das glei-
che gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder
einer nach § 7 Abs. 2 PatG eingereichten neuen Anmel-
dung beruht und der Gegenstand des Patents lGiber den
Inhalt der friheren Anmeldung in der Fassung hinaus-
geht, in der sie bei der fir die Einreichung der Anmel-
dung zustandigen Behorde urspriinglich eingereicht

34 BGH GRUR 1981, 186 Spinnturbine Il

35 BGH GRUR 2011, 509 SchweiBheizung

36 BGH GRUR 2007, 996 Angussvorrichtung fur
SpritzgieRwerkzeuge



worden ist. Zum Begriff des Gegenstands des Patents
siehe Teil A, Abschnitt 7.1.

Ob der Gegenstand des Patents (iber den Inhalt der An-
meldung hinausgeht, ist unter Beachtung des Offenba-
rungsgehalts im Lichte des Verstandnisses des Fach-
manns zu beurteilen. Zur Feststellung einer unzulassi-
gen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Pa-
tents mit dem Inhalt der urspriinglichen Anmeldung zu
vergleichen. Der Inhalt der Patentanmeldung ist der
Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen, ohne dass
den Patentanspriichen dabei eine hervorgehobene Be-
deutung zukommt. Entscheidend ist, ob die urspriingli-
che Offenbarung fiir den Fachmann erkennen lief3, dass
der geanderte Losungsvorschlag von vornherein von
dem Schutzbegehren mitumfasst werden sollte.

Ein Patent ist nicht bereits deshalb zu widerrufen, weil
der erteilte Patentanspruch ein Merkmal enthalt, das in
den urspriinglich eingereichten Unterlagen nicht als zur
Erfindung gehorend offenbart ist, sofern dieses Merk-
mal zu einer Beschrankung des Schutzgegenstands und
nicht zu einem Aliud fihrt. Bei der Priifung der Patent-
fahigkeit ist das nicht ursprungsoffenbarte Merkmal je-
doch insoweit auBer Betracht zu lassen, als es nicht zur
Stitzung der Patentfdhigkeit herangezogen werden
darf.?” Ein Merkmal, das in den urspriinglich eingereich-
ten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehérend offen-
bart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein
von der urspriinglichen Offenbarung gedecktes Merk-
mal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs fiihren
wirde, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn
seine Einflgung zu einer Einschrankung gegeniber
dem Inhalt der Anmeldung fihrt. Eine Einschrankung in
diesem Sinne liegt vor, wenn das hinzugefiigte Merk-
mal eine Anweisung zum technischen Handeln konkre-
tisiert, die in den urspriinglich eingereichten Unterla-
gen als zur Erfindung gehérend offenbart ist.3®

Das Patent kann durch Aufnahme einzelner oder samt-
licher Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels be-
schrankt werden, wenn dies den Anmeldeunterlagen
als mogliche Ausgestaltung der Erfindung zu entneh-
men ist.3®

8. Unzul3ssige Verteidigung des Patents

Das Patent darf im Einspruchsverfahren nicht derart
verteidigt werden, dass der Schutzbereich erweitert
wird.*® Insbesondere bei einem Wechsel der An-
spruchskategorie besteht die Gefahr einer Schutzbe-
reichserweiterung. Die Patentabteilung prift Antrags-
unterlagen, die bei einer beschrankten Verteidigung

37 In Analogie zu BGH GRUR 2015, 573
Wundbehandlungsvorrichtung, Fortfiihrung von
BGH GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung; BGH GRUR
2011, 1003 Integrationselement

38 BGH GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung
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des Patents eingereicht werden, daher von Amts hin-
sichtlich einer unzulassigen Erweiterung des Schutzbe-
reiches (§ 22 Abs. 1 2. Alternative PatG).

Es besteht kein Rechtsschutzbediirfnis an der Aufrecht-
erhaltung des Patents mit Anderungen, die nicht der
Ausrdumung von Widerrufsgriinden dienen. Anderun-
gen, die einzig auf eine Klarstellung von ansonsten un-
verdandert aufrechterhaltenen Patentanspriichen ge-
richtet sind, sind daher ebenfalls unzulassig.*

9. Durchfiihrung des Einspruchsverfah-
rens
9.1. Verfahrensleitung

Verfahrensleitung und Steuerung des Ablaufs richten
sich unter Wahrung des rechtlichen Gehérs am Grund-
satz der Verfahrensdkonomie aus. Die Vorsitzenden lei-
ten die Verfahren und steuern die Verfahrensabldufe
entsprechend, wobei die weiteren Mitglieder der Pa-
tentabteilung entsprechend mitwirken. Die Verfah-
rensbeteiligten haben aufgrund ihrer Mitwirkungs-
pflicht ebenfalls auf eine straffe Durchfiihrung des Ver-
fahrens hinzuwirken.

Fiir die Reihenfolge der Verfahrensdurchfiihrung im
Geschaftsbereich der Patentabteilung ist grundsatzlich
der Tag des Eingangs des Einspruchs malRgebend. Vor-
rangig sind die Einspruchsakten zu bearbeiten, in denen
ein Beteiligter ein Beschleunigungsgesuch eingereicht
und hierfir Griinde vorgetragen hat, die ein Abweichen
von der zeitlichen Reihenfolge rechtfertigen. Ein-
spruchsverfahren, bei denen Bedenken bestehen hin-
sichtlich der Zulassigkeit des einzigen Einspruchs oder
bei mehreren Einspriichen hinsichtlich der Zulassigkeit
mehrerer oder samtlicher Einspriiche, sind ebenfalls
bevorzugt zu bearbeiten. Uber die Zul3ssigkeit des Ein-
spruchs und den Bestand des Patents ist moglichst in
einem Beschluss zu entscheiden. Gegen eine Vorabent-
scheidung Uber die Zuldssigkeit ist die Beschwerde
moglich; wird diese eingelegt, muss die sachliche Ent-
scheidung der Patentabteilung bis zur Entscheidung
Uber die Beschwerde warten.

Auch Einspruchsverfahren, bei denen der einzige bzw.
samtliche Einspriiche zurlickgenommen worden sind,
sollen vorgezogen werden.

39 BGH GRUR 2002, 49
Drehmomentenibertragungseinrichtung; vgl. auch BGH
GRUR 2008, 60 Sammelhefter Il

40 BGH GRUR 1990, 432 SpleiBRkammer

41 BGH GRUR 1988, 757 Duingerstreuer, BPatG 2008 — 6 W
(pat) 311/07, mit weiteren Nachweisen



9.2, Verfahren bei Riicknahme des Ein-
spruchs, Patentverzicht, Erloschen des

Patents

Das Verfahren wird gemal} § 61 Abs. 1 Satz 3 PatG von
Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt,
auch wenn der einzige zuldssige Einspruch zurickge-
nommen wird. Abweichend davon ist das Verfahren be-
endet, wenn sich der zurlickgenommene Einspruch
ausschlieBlich auf den Widerrufsgrund der widerrecht-
lichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nr. 3 gestiitzt hat;
die Beendigung des Verfahrens wird in diesem Fall
durch Beschluss festgestellt (§ 61 Abs. 1 Satz 5 PatG).

Erlischt das Patent, weil der Inhaber wéhrend des Ein-
spruchsverfahrens auf das Patent verzichtet oder die
Jahresgebiihr nicht rechtzeitig oder vollstandig zahlt
(§ 20 PatG), ist zur Fortsetzung des Verfahrens ein
Rechtsschutzbediirfnis des Einsprechenden erforder-
lich.*? Gleiches gilt bei Ablauf der Schutzdauer (§ 16
PatG) wahrend des Einspruchsverfahrens. Der Einspre-
chende ist entsprechend unter Fristsetzung zur Mittei-
lung eines eventuellen Rechtsschutzbedirfnisses auf-
zufordern. Das Rechtsschutzbedirfnis ist jedenfalls
dann zu bejahen, wenn ein Verletzungsverfahren gegen
den Einsprechenden anhangig ist oder konkrete An-
haltspunkte gegeben sind, dass dies bevorsteht. Es ist
dagegen zu verneinen, wenn der Patentinhaber den
Einsprechenden von samtlichen Anspriichen auch aus
der Vergangenheit freistellt.

Wird kein Rechtsschutzbediirfnis geltend gemacht bzw.
ist es zu verneinen, so ist das Einspruchsverfahren in
der Hauptsache erledigt und die Beendigung des Ver-
fahrens wird durch Beschluss festgestellt (§ 61 Abs. 1
Satz 5 PatG).

Wird der Einspruch bei erloschenem Patent noch vor
der Beschlussfassung zuriickgenommen, ist eine Ver-
werfung des Einspruchs nicht mehr moglich. Mit der
Ricknahme des Einspruchs verzichtet der Einspre-
chende auf sein Rechtsschutzbediirfnis, so dass nach
bestehender Rechtsprechung auch damit das Verfah-
ren in der Hauptsache erledigt ist. Auch in diesem Fall
wird gemaR § 61 Abs. 1 Satz 5 PatG die Beendigung des
Verfahrens durch Beschluss festgestellt.

Der Patentinhaber bleibt verfahrensbeteiligt, auch
wenn das Patent durch Verzicht oder Nichtzahlung der
Jahresgebiihr erlischt. Dies gilt auch, wenn der Verzicht
ausdriicklich alle Rechte fiir die Vergangenheit ein-
schlief3t.

Ist am Einspruchsverfahren nur noch der Patentinhaber
beteiligt und kann dessen Antrag stattgegeben werden,
ergeht der Beschluss ohne sachliche Begriindung (§§ 59
Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 4 PatG).

42 BGH GRUR 1997, 615 Vornapf
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9.3. Fristsetzung und Zustellung

Fristen sind im Einspruchsverfahren fiir Vorgange zu
setzen, die zur Vorbereitung einer Anhérung oder Ent-
scheidung erforderlich erscheinen.

Der Einspruch wird nach Ablauf der Einspruchsfrist zu-
gestellt; dem Patentinhaber wird dabei in der Regel mit
einer Frist von drei Monaten Gelegenheit zur AuRRerung
auf den Einspruch bzw. die Einspriiche gegeben. Zur
AuRerung auf einen Zwischenbescheid ist im Regelfall
eine Frist von drei Monaten zu setzen.

Bei Vorlage eines begriindeten Antrags auf Fristverlan-
gerung ist die Frist in jedem Fall auf insgesamt drei Mo-
nate zu erstrecken. Erstmalige Fristverlangerungen
kénnen auf Antrag gewdhrt werden, wenn der Antrag-
steller ausreichende Griinde dafiir darlegt. Weitere
Fristverldngerungen werden nur gewahrt, wenn ein be-
rechtigtes Interesse sowie das Einverstandnis der ande-
ren Beteiligten glaubhaft gemacht werden (§ 18 Abs. 3
DPMAV). Zur Gewahrung von Fristverlangerungen wird
auf die Prifungsrichtlinien verwiesen, die sinngemal
zu beachten sind.

Im Einspruchsverfahren miussen bestimmte Doku-
mente, z. B. Beschliisse gemaR § 59 Abs. 5 PatG in Ver-
bindung mit § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG, zugestellt werden,
d. h. férmlich bekanntgegeben werden. Die Zustellung
weist — im Gegensatz zur bloRen Ubersendung — den
Zugang des Dokuments beim Empfanger nach und do-
kumentiert den ggf. fristauslésenden Zugangszeit-
punkt.

Auch bei Dokumenten, bei denen eine Zustellung ge-
setzlich nicht vorgeschrieben ist, kann eine Zustellung
daher sinnvoll sein, wenn z. B. zur Wahrung rechtlichen
Gehors nachweisbar sein soll, dass Verfahrensbetei-
ligte bestimmte Hinweise der Patentabteilung erhalten
haben. Andere Schriftsdtze als der Einspruch, die
Sachantrdge oder die Erklarung der Riicknahme eines
Antrags enthalten, sollen den Ubrigen Beteiligten von
Amts wegen i.d.R. formlich zugestellt werden; weitere
Schriftsatze bzw. Dokumente kdnnen ihnen ohne férm-
liche Zustellung zur Kenntnis gebracht werden (§ 21
DPMAV).

Zustellung bzw. formlose Mitteilung erfolgen im Rah-
men des Geschaftsgangs grundsatzlich unverziiglich.
Die Zustellung oder Mitteilung von Schriftsdtzen erst
mit dem Beschluss der Patentabteilung ist dann unbe-
denklich, wenn hierdurch der Grundsatz des rechtli-
chen Gehors nicht beeintrachtigt wird, z. B. wenn die
Sache entscheidungsreif ist und entweder ohnehin zu-
gunsten des oder der Empfangsberechtigten zu ent-
scheiden ist oder der Inhalt des Schriftsatzes fur die zu
treffende Entscheidung unerheblich ist.



Die Zustellung von Dokumenten in Papierform regelt
§ 127 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG in Verbindung mit dem
Verwaltungszustellungsgesetz (VWZG). Eine elektroni-
sche Zustellung ist moglich, soweit der Empfanger hier-
flr einen Zugang eroffnet hat (§ 127 Abs. 1 Nr. 5 PatG
in Verbindung mit § 5 ERVDPMAV).

Beschliisse werden in Abschrift in Papierform oder — bei
Vorliegen der Voraussetzungen — elektronisch zuge-
stellt, wobei eine Beglaubigung der Abschrift nicht er-
forderlich ist (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG). Ausfertigungen
werden nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Pa-
pierform erteilt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PatG).

9.4. Anhorung

Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten, also
Patentinhaber und Einsprechende sowie ggf. Beigetre-
tene, laden und anhoren, Zeugen, Sachverstandige und
Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie an-
dere zur Aufklarung der Sache erforderliche Ermittlun-
gen anstellen (§§ 59 Abs. 3, 5, 46 Abs. 1 PatG).

Eine Anhorung findet gemaR § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG im
Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies be-
antragt oder die Patentabteilung dies fiir sachdienlich
erachtet. Der Anhdrungstermin soll in der Ladung mit
einer der Vorbereitung der Anhérung angemessenen
Frist festgesetzt sein. Erfolgt die Ladung bei an sich be-
reits aufgrund des schriftlichen Vorbringens entschei-
dungsreifer Sach- und Rechtslage ausschlieRlich auf-
grund des Antrags eines Verfahrensbeteiligten, sollte
dies mit der Ladung mitgeteilt werden, da dies kosten-
rechtliche Konsequenzen haben kann (vgl. Teil A, Ab-
schnitt 9.5.2.).

Mit der Ladung soll die Patentabteilung in einem Zusatz
auf die Punkte hinweisen, die sie fiir die zu treffende
Entscheidung als erdrterungsbedirftig ansieht (§ 59
Abs. 3 Satz 2 PatG). Dies bedeutet, dass die Patentab-
teilung grundsatzlich zur Vorbereitung der Anhérung in
Form eines Ladungszusatzes mit der Ladung, alternativ
in Form eines Zwischenbescheids, rechtzeitig auf das
Vorbringen der Beteiligten eingeht und Hinweise auf
die entscheidungserheblichen und erérterungsbedirf-
tigen Punkte gibt. Dies soll in verfahrensékonomischer
Weise zur Konzentration auf die Gesichtspunkte fiih-
ren, die fiir die Entscheidung wesentlich sind.

Die Vorsitzenden leiten die Anhorungen. Bei der Durch-
fihrung der Anhoérung ist darauf zu achten, dass alle
entscheidungserheblichen Umstdande mit den Beteilig-
ten erortert werden und sie Gelegenheit zur Stellung-
nahme auch zu Rechtsfragen erhalten. Die Anhérung
dient grundsatzlich dazu, in Ergdnzung zum schriftsatz-
lichen Vorbringen zu noch erérterungsbedirftigen Um-
standen tatsachlicher oder rechtlicher Art Stellung zu

43 Die Anhérung entspricht der ,,mindlichen Verhandlung”
des § 128a Abs. 1 ZPO.
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nehmen. Erscheinen ordnungsgemal geladene Verfah-
rensbeteiligte nicht, kann die Anhdérung dennoch ein-
schliefRlich der Beschlussfassung durchgefiihrt werden.

Die Patentabteilung kann auf Antrag oder von Amts we-
gen den Verfahrensbeteiligten und ihren Bevollméch-
tigten bzw. Vertretern gestatten, sich wahrend einer
Anhorung#? an einem anderen Ort aufzuhalten. Die An-
horung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und
in den Anhorungssaal Gibertragen (§§ 46 Abs. 1 Satz 2,
59 Abs. 5 PatG, § 128a Abs. 1 ZPO). Entscheidungen
hierliber sind unanfechtbar (§ 128a Abs. 3 Satz 2 ZPO);
die Entscheidungen ergehen durch Beschluss. Zur ent-
sprechenden Regelung fir die Zeugenvernehmung vgl.
Teil A, Abschnitt 9.4.2.

9.4.1. Offentlichkeit der Anhérung
Anhorungen im Einspruchsverfahren sind grundsatzlich
offentlich (§ 59 Abs. 3 Satz 3 PatG). Sie werden so be-
kannt gemacht, dass die interessierte Offentlichkeit
vom Verhandlungsort und -termin Kenntnis erlangen
kann (z. B. durch Bekanntgabe im Eingangsbereich der
Dienstgebdude des DPMA, Aushang am Sitzungssaal).
Die Offentlichkeit wird durch die Zutrittsméglichkeit
zum Anhdrungssaal hergestellt.

Bei Anwendung des § 128a ZPO wird die Anhérung in
Bild und Ton zeitgleich an den entsprechenden Ort und
in den Anhorungssaal Ubertragen. Eine offentliche
Ubertragung von Bild und Ton erfolgt nicht. Ein Aus-
schluss der Offentlichkeit von der Anhorung ist in be-
stimmten Fallen moglich (§ 59 Abs.3 Satz4 PatG,
§§ 171b bis 175 GVG). § 59 Abs. 3 Satz 4 PatG regelt,
dass die Offentlichkeit auf Antrag eines Beteiligten be-
reits dann ausgeschlossen werden kann, wenn bei-
spielsweise ein wichtiges Geschafts-, Betriebs-, Erfin-
dungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt,
durch dessen offentliche Erdrterung uUberwiegende
schutzwiirdige Interessen verletzt wiirden (§ 172 Nr. 2
GVG). Der Ausschluss ist auf das erforderliche MaR zu
beschranken. Die Patentabteilung verhandelt tber die
AusschlieBung der Offentlichkeit in der Regel in nicht
éffentlicher Sitzung (§ 174 Abs. 1 Satz 1 GVG). Der Be-
schluss Uber den Ausschluss der Offentlichkeit ist
grundsatzlich 6ffentlich zu verkiinden. Die Verkiindung
der Entscheidung liber die Aufrechterhaltung bzw. den
Widerruf des Patents ist in jedem Falle 6ffentlich. Aus
der Niederschrift muss ersichtlich sein, ob 6ffentlich o-
der unter Ausschluss der Offentlichkeit verhandelt
wurde.

Die Vorsitzenden der Patentabteilungen sorgen fir die
Aufrechterhaltung der Ordnung in der Anhérung und
Uben insoweit das Hausrecht aus (§ 59 Abs. 4 PatG).
Dazu kénnen sie OrdnungsmaBnahmen erlassen, die
Beteiligte (einschlieRlich deren gesetzliche Vertreter
oder Beistdande), Zeugen, Sachverstandige, Rechts- und



Patentanwalte, Zuhorer oder sich in den angrenzenden
Rdumen aufhaltende Dritte betreffen. Die Vorsitzen-
den kénnen entscheiden, dass einzelnen Personen der
Zutritt als Zuhorer versagt wird, wenn diese in unange-
messenem Zustand erscheinen (§ 175 GVG). Eine Be-
schrankung des Zutritts bei Uberfiillung des Sitzungs-
raums stellt keine Verletzung des Offentlichkeitsgrund-
satzes dar.

Wihrend der Anhérung sind im Ubrigen Ton- und Fern-
seh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnah-
men zum Zwecke der offentlichen Vorfiihrung oder
Veroéffentlichung ihres Inhalts nicht zuldssig (§ 59 Abs. 3
Satz 4 PatG in Verbindung mit § 169 Abs. 1 Satz 2 GVG).

9.4.2. Beweisaufnahme, Zeugen

GemaR § 46 Abs. 1 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 59
Abs. 5 PatG, kann die Patentabteilung jederzeit die Be-
teiligten laden und anhoren, Zeugen, Sachverstandige
und Beteiligte eidlich und uneidlich vernehmen sowie
andere zur Aufklarung der Sache erforderliche Ermitt-
lungen anstellen. Als so genannte strenge Beweismittel
mit dem hochsten Beweiswert kommen neben der Zeu-
genvernehmung die Inaugenscheinnahme (durch Vor-
fihrung oder Besichtigung), Sachverstandige (mundli-
che oder schriftliche Aussage) und Urkunden in Frage.
Die Vernehmung der Beteiligten (Parteivernehmung)
hat lediglich subsididre Funktion und sollte hinter den
anderen Beweismitteln zuriickstehen. Die eidesstattli-
che Versicherung ist ein Mittel der Glaubhaftmachung
im Rahmen des Freibeweises und hat dementspre-
chend geminderten Beweiswert.

Eine Beweisaufnahme ist aufgrund des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes dann erforderlich, wenn aus Sicht der
Patentabteilung entscheidungserhebliche Tatsachen
aufzuklaren und einer Beweiserhebung zuganglich sind.

Zur Wahrung rechtlichen Gehors ist eine Ankilindigung
der Beweisaufnahme erforderlich. Um die Beweisauf-
nahme effizient und verfahrensékonomisch durchfiih-
ren zu kénnen, bietet es sich an, einen férmlichen Be-
weisbeschluss zu erlassen, in dem die entscheidungsre-
levanten Tatsachen und die Beweismittel konkret be-
nannt werden. Obligatorisch ist ein formlicher Beweis-
beschluss fiir die Beweiserhebung jedoch nicht.

Der Beweisbeschluss kann im schriftlichen Verfahren
oder wahrend der Anhérung erlassen werden. Im letz-
teren Fall ist der Beweisbeschluss zu verkiinden und zu
protokollieren. Eine Anderung des Beweisbeschlusses
ist jederzeit moglich. Um Ausfiihrung des Beweisbe-
schlusses kann bei Bedarf auch das ortlich zustandige
Amtsgericht ersucht werden. Nach § 128 Abs. 1 PatG
sind die Gerichte verpflichtet, dem Deutschen Patent-
und Markenamt Rechtshilfe zu leisten. Von Rechtshil-
feersuchen ist jedoch nur in Ausnahmefiallen Gebrauch
zu machen, z. B. wenn das Beweisthema keine schwie-
rigen technischen Einzelheiten enthélt und die Patent-
abteilung voraussichtlich keine erganzenden Fragen an
den Zeugen haben wird.

18

Die schriftliche Beantwortung einer Beweisfrage
(schriftliche Zeugenaussage) kann angeordnet werden,
wenn dies im Hinblick auf den Inhalt der Beweisfrage
und die Person des Zeugen als ausreichend erachtet
wird (vgl. § 377 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Eines Einverstand-
nisses der Beteiligten bedarf es nicht. Allgemein ist da-
von auszugehen, dass eine schriftliche Zeugenaussage
einen geringeren Beweiswert hat als eine mindliche
Aussage, da der personliche Eindruck und die Moglich-
keit der Rickfragen fehlen. Die schriftliche Aussage
muss dabei Antworten auf Fragen zur Glaubwirdigkeit
beinhalten.

Auf Antrag kann die Patentabteilung gestatten, dass
sich ein Zeuge, ein Sachverstandiger oder ein Verfah-
rensbeteiligter wahrend einer Vernehmung an einem
anderen Ort aufhélt. Die Vernehmung wird zeitgleich in
Bild und Ton an diesen Ort und in den Anhorungssaal
Ubertragen (§§ 46 Abs. 1 Satz 2, 59 Abs. 5 PatG, § 128a
Abs. 2 ZPO). Ist zudem den Verfahrensbeteiligten, Be-
vollmachtigten und Beistanden nach § 128a Abs. 1 Satz
1 ZPO gestattet worden, sich wahrend einer Anhorung
an einem anderen Ort aufzuhalten (vgl. Teil A, Ab-
schnitt 9.4.), so wird die Vernehmung auch an diesen
Ort Ubertragen. Entscheidungen hieriiber sind unan-
fechtbar (§ 128a Abs. 3 Satz 2 ZPO); die Entscheidungen
ergehen durch Beschluss. Die Durchfiihrung der Ver-
nehmung mittels Videokonferenztechnologie stellt be-
sondere Anforderungen an die Feststellung der Glaub-
wirdigkeit der zu vernehmenden Person sowie dass
ihre Aussage unbeeinflusst von Dritten ist.

Fiir die Beweisaufnahme und deren Vorbereitung sollte
gemal § 27 Abs. 3 PatG das rechtskundige Mitglied hin-
zugezogen werden.

9.4.3.  Niederschrift

Uber die Anhérung (und ggf. Vernehmung) wird eine
Niederschrift gefertigt (§§ 59 Abs. 5, 46 Abs. 2 PatG),
die in der Regel von einem Mitglied der Patentabteilung
zu erstellen ist. In knapper Form soll sie den wesentli-
chen Gang der Verhandlung wiedergeben und die
rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten enthal-
ten; die §§ 160a, 162 und 163 ZPO sind entsprechend
anzuwenden (§§ 59 Abs. 5, 46 Abs. 2 PatG). Die Tatsa-
che der Verkiindung des Beschlusses wie auch der Te-
nor des verkiindeten Beschlusses sind in die Nieder-
schrift Gber die Anhdrung aufzunehmen.

Die Niederschrift erfasst die Tatsache der Offentlichkeit
der Anhorung vor der Patentabteilung, Datum und An-
wesende. Zudem erfasst sie den dufleren Gang der An-
horung, zu beriicksichtigenden neuen Stand der Tech-
nik und neue Umstande oder Gesichtspunkte, soweit
sie fur das Verstandnis des Ganges der Anhorung erfor-
derlich sind oder der Gewahrung des rechtlichen Ge-
hors dienen, auRerdem die rechtserheblichen Erklarun-
gen der Beteiligten (insbesondere Antrage, Antragsan-
derungen und -riicknahmen, einschlieRlich der Ande-
rungen der Patentunterlagen) und eventuelle Zeugen-
aussagen. Bei darlber hinausgehenden Inhalten ist
eine hinreichend knappe Form zu wahlen.



Es ist zulassig, den Inhalt der Niederschrift handschrift-
lich, in einer gebrduchlichen Kurzschrift, durch ver-
standliche Abkiirzungen oder auf einem Ton- oder Da-
tentrager vorlaufig aufzuzeichnen. In diesem Falle ist
die elektronische Niederschrift unverziiglich nach der
Anhorung herzustellen. Die Niederschrift ist den Betei-
ligten vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen, wo-
bei § 162 ZPO entsprechend anzuwenden ist. Ist der In-
halt der Niederschrift nur vorlaufig aufgezeichnet wor-
den, so genlgt es, wenn die Aufzeichnungen vorgele-
sen oder abgespielt werden. In der Niederschrift ist zu
vermerken, dass dies geschehen und sie von den Betei-
ligten genehmigt ist. Werden Einwendungen erhoben,
so sind diese ebenfalls zu vermerken. Die endgiiltige
elektronische Niederschrift ist vom Vorsitzenden und
der schriftfihrenden Person zu signieren (gemaR § 163
ZPO).

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Nieder-
schrift; sie soll alsbald nach der Anhorung tibersandt
werden.

9.4.4. Beschlussfassung am Ende der Anhé-

rung

Am Ende einer Anhorung kann ein Beschluss verkiindet
werden, (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 2 PatG). An den
verkiindeten Beschluss ist das Deutsche Patent- und
Markenamt gebunden. Danach eingereichte Schrifts-
atze der Beteiligten diirfen nicht mehr bericksichtigt
werden. Bei der Beschlussverkiindung genligt es, ledig-
lich den Tenor des Beschlusses bekannt zu geben und
auf eine spatere, schriftliche Begriindung zu verweisen.
Wenn es der Vorsitzende fir angemessen erachtet,
teilt er den wesentlichen Inhalt der Griinde mit. Die ge-
malk § 59 Abs. 5 PatG in Verbindung mit § 47 Abs. 1
Satz 1 PatG vorgeschriebene Zustellung einer Abschrift
des vollstandigen Beschlusses (Tenor und Begriindung)
wird durch die Verkiindung nicht ersetzt (§ 47 Abs. 1
Satz 3 2. Halbsatz PatG).

9.4.5. Verlegung/Vertagung einer Anhorung
Die Verfahrensbeteiligten sind aufgefordert, die Teil-
nahme am mitgeteilten Termin der Anhérung zu er-
moglichen. Wenn von einem Verfahrensbeteiligten er-
hebliche Griinde fiir eine Verlegung glaubhaft gemacht
werden, ist die Anhorung zu verlegen. § 227 ZPO kann
analog herangezogen werden.

Im Sinne der Verfahrensdkonomie sollte eine anbe-
raumte Anhorung ausreichen, um alle entscheidungs-
relevanten Punkte zu erértern. Gelingt dies nicht oder
liegen sonstige erhebliche Griinde vor, ist die Anhérung
zu vertagen (d. h. sie wird zeitlich beschrankt unterbro-
chen und an einem Folgetermin an der Stelle fortge-
setzt, an der beim letzten Anhérungstag unterbrochen

44 BGH GRUR 2004, 354 Crimpwerkzeug/Vertagung, mit
weiteren Nachweisen
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wurde). Die Vertagung der Anhorung rechtfertigende
erhebliche Griinde sind solche, die den Anspruch auf
rechtliches Gehor eines Beteiligten oder mehrerer Be-
teiligter bertihren und die auch gerade zur Gewahrleis-
tung des rechtlichen Gehors eine Zurickstellung des
Beschleunigungsgebots erfordern.** Dies ist insbeson-
dere dann gegeben, wenn der die Vertagung beantra-
gende Verfahrensbeteiligte oder die Patentabteilung
mit einem Vorbringen konfrontiert wird, zu dem sach-
lich fundiert nur nach angemessener Zeit fiir Uberle-
gung und Vorbereitung Stellung genommen werden
kann, und auf das nicht in anderer Weise, etwa durch
eine Unterbrechung der Anhorung, reagiert werden
kann. In der Regel wird aber davon auszugehen sein,
dass von Verfahrensbeteiligten eine hinreichende Stel-
lungnahme zu neuem Vorbringen nach angemessener
Unterbrechung erwartet werden kann, wenn sich die
Patentabteilung hierzu ebenfalls in der Lage sieht. Eine
Vertagung ist nicht erforderlich, wenn das neue Vor-
bringen nicht zum Nachteil des die Vertagung beantra-
genden Verfahrensbeteiligten beriicksichtigt wird.

9.5. Beschluss

9.5.1. Sachentscheidung

Ein Beschluss Uber die Aufrechterhaltung oder den Wi-
derruf des Patents setzt ebenso wie die Verwerfung ei-
nes Einspruchs als unzuldssig eine Beratung und Ab-
stimmung der Patentabteilung voraus (§ 2 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 DPMAV). Wird der Beschluss in einer Sitzung ge-
fasst, wird der Sitzungstermin den Verfahrensbeteilig-
ten nicht vorab mitgeteilt. Die Sitzung ist nicht 6ffent-
lich. Uber die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen,
die Angaben zu den an der Sitzung Teilnehmenden,
zum Datum einer ggf. vorausgegangenen Anhoérung
und zum gefassten Beschluss enthalten soll. Von einer
Sitzung kann ausnahmsweise abgesehen werden, so-
fern der Vorsitzende sie nicht fir erforderlich halt (§ 2
Abs. 3 Satz 2 DPMAV).

Beratung und Abstimmung sind im Gegensatz zur An-
hoérung nicht offentlich. Die Patentabteilung entschei-
det mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt
die Vorsitzenden-Stimme den Ausschlag (§2 Abs. 4
DPMAV). Der Beschluss als Ergebnis von Beratung und
Abstimmung ist, in der Regel bereits aufgrund seiner
Verkiindung, den Verfahrensbeteiligten und der Of-
fentlichkeit zuganglich. An den verkiindeten Beschluss
ist das DPMA gebunden.

Nach § 59 Abs. 5 PatG in Verbindung mit § 47 Abs. 1
Satz 1 PatG sind die Beschliisse der Patentabteilung zu
begriinden. Die schriftliche Begriindung ist so zeitnah
anzufertigen, dass sich die Entscheidungstrager hinrei-
chend an die der Entscheidung zugrundeliegenden Tat-
sachen erinnern kdnnen. Der begriindete Beschluss soll



daher vor Ablauf von fiinf Monaten nach der Verkiin-
dung signiert zu den Akten gebracht sein. Aufbau und
Inhalt der Beschlisse richten sich nach den Erfordernis-
sen des Einzelfalles. Der Beschluss enthélt einen beson-
deren, von der Begriindung duRerlich getrennten Aus-
spruch, die Beschlussformel (Tenor). Diese enthilt die
eigentliche Entscheidung, wie sie im Falle einer Be-
schlussfassung in einer Anhérung verkiindet wurde. Die
Beschlussformel hat Vorrang, falls ein Widerspruch zwi-
schen ihrem Wortlaut und dem der Griinde besteht.
Die Griinde bestehen regelmaRig aus dem Tatbestand
und den Entscheidungsgriinden. Im Tatbestand sollen
der Gegenstand des Patents und die dazu erhobenen
Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung
der gestellten Antrage nur ihrem wesentlichen Inhalt
nach knapp dargestellt werden. Wegen der Einzelhei-
ten des Sach- und Streitstands soll auf Schriftsatze, Nie-
derschriften, ggf. auch Protokolle iber Zeugenaussa-
gen, und andere Unterlagen verwiesen werden (vgl.
§ 313 Abs. 2 ZPO). Die Entscheidungsgriinde enthalten
einleitend eine kurze Zusammenfassung der Erwagun-
gen, auf denen die Entscheidung in tatsachlicher und
rechtlicher Hinsicht beruht (vgl. § 313 Abs. 3 ZPO).

Ein unzuldssiger Einspruch wird durch Beschluss ver-
worfen. Wird das Patent in gednderter Fassung be-
schrankt aufrechterhalten, ist diese Fassung im Be-
schlusstenor eindeutig anzugeben. Ausreichend ist
dazu in der Regel eine Bezugnahme auf die entspre-
chenden Antragsunterlagen, die stets zur Akte genom-
men werden. Eine wortwortliche Wiedergabe umfang-
reicher Anderungen im Beschlusstenor soll vermieden
werden.

Die Beschliisse sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu
versehen und den Beteiligten von Amts wegen in Ab-
schrift zuzustellen; eine Beglaubigung der Abschrift ist
nicht erforderlich (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 Satz 1 PatG). Eine Ausfertigung eines Beschlus-
ses wird nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Pa-
pierform erteilt (§§ 59 Abs. 5, 47 Abs. 1 Satz 2 PatG).
Fir die Ausfertigung elektronischer Dokumente gilt
nach § 20 Abs. 1 Satz4 DPMAV die Verordnung uber
die elektronische Aktenfiihrung bei dem Patentamt,
dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof
(EAPatV).

9.5.2. Kostenentscheidung, Riickzahlung der

Einspruchsgebiihr

Grundsatzlich tragt jeder Verfahrensbeteiligte die ihm
durch das Einspruchsverfahren entstandenen Kosten
selbst.

Ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kosten-
tragung sieht § 62 Abs. 1 PatG vor, jedoch nur fiir Kos-
ten, die durch eine Anhérung oder eine Beweisauf-

45 BPatG 19 W (pat) 2/14, BeckRS 2015, 14006, mit
weiteren Nachweisen
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nahme verursacht wurden, und nur falls dies der Billig-
keit entspricht. Eine Kostenauferlegung ist nur dann bil-
lig, wenn die Anhorung oder die Beweisaufnahme
durch ein Verhalten der Beteiligten verursacht wurde,
das einen schuldhaften VerstoR gegen die allgemeine
prozessuale Sorgfaltspflicht darstellt. Es entspricht der
Billigkeit, dass derjenige, der vorwerfbar durch Sdum-
nis, Nachldssigkeit oder sonst vermeidbare Stérungen
des Verfahrensablaufs unnétige Kosten verursacht,
diese tragen muss.* Gegeniiber einem Beteiligten, der
zu einer ausschlieBlich auf seinen Antrag anberaumten
Anho6rung unentschuldigt nicht erscheint
oder die Nichtteilnahme nicht so rechtzeitig mitteilt,
dass die Ladung noch aufgehoben werden kann, kann
daher eine Auferlegung der Kosten der Anhérung in Be-
tracht kommen (vgl. Teil A, Abschnitt 9.4.).

Die Kostenauferlegung kommt auch dann in Betracht,
wenn der Einspruch ganz oder teilweise zuriickgenom-
men oder auf das Patent verzichtet wird (§ 62 Abs. 1
Satz 2 PatG).

Gemal § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG bestimmt die Patentab-
teilung nach billigem Ermessen Uiber die Kostenauferle-
gung. Dieses Ermessen muss die Patentabteilung
pflichtgemal ausiben. Je nach Einzelfall kann dieses Er-
messen auf null reduziert sein, womit eine Kostenent-
scheidung obligatorisch wird. Ist Antrag auf Kostenent-
scheidung gestellt, so muss die Patentabteilung Gber
diesen Antrag in der Beschlussformel mitentscheiden.
Es kdnnen auch nur konkrete einzelne Kosten einem
Beteiligten auferlegt werden, wie beispielsweise die
Kosten bzw. Reisekosten flr einen bestimmten Anho-
rungstermin oder die Vernehmung eines bestimmten
Zeugen.

Nach der Kostengrundentscheidung, in der bestimmt
wird, wer die Kosten zu tragen hat, wird in einem sepa-
raten Verfahren festgesetzt, welche Kosten zu erstat-
ten sind. Betraut mit der Kostenfestsetzung sind die in
§7 Abs. 2 Nr.1 der Verordnung lber die Wahrneh-
mung einzelner den Prifungsstellen, der Gebrauchs-
musterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen
des Patentamts obliegender Geschifte (Wahrneh-
mungsverordnung, WahrnV) genannten Beamten des
gehobenen Dienstes und vergleichbare Tarifbeschaf-
tigte. Die vollstreckbare Ausfertigung wird von dem Ur-
kundsbeamten der Geschaftsstelle des Bundespatent-
gerichts erteilt.

Die mogliche Kostenentscheidung gemall § 62 Abs. 1
Satz 1 PatG umfasst dabei nicht die Einspruchsgebiihr;
diese kann auf Anordnung der Patentabteilung an den
Einsprechenden ganz oder teilweise zuriickgezahlt wer-
den, wenn es der Billigkeit entspricht (§ 62 Abs. 1 Satz 3
PatG).



10. Rechtsbehelfe

10.1. Beschwerde

Gegen die Beschliisse der Patentabteilungen findet die
Beschwerde statt (§ 73 Abs. 1 PatG). Die Beschwerde
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses schriftlich beim Patentamt einzulegen (§ 73
Abs. 2 Satz 1 PatG). Da Beschliisse im Einspruchsverfah-
ren Ublicherweise mehrere Verfahrensbeteiligte be-
treffen und dem Beschwerdeflihrer zumeist ein ande-
rer Verfahrensbeteiligter gegeniibersteht, der durch
eine Abhilfe seinerseits beschwert wiirde, entfallt ge-
maRk & 73 Abs. 4 PatG regelmaBig die Abhilfeméglich-
keit.

Die Beschwerdegebiihr wird fiir jeden Beschwerdefiih-
rer gesondert erhoben (vgl. Abs. 1 Satz 1 der Vorbemer-
kung zu Teil B des Gebilhrenverzeichnisses des
PatKostG). Davon abweichend gelten gemeinschaftli-
che Inhaber eines betroffenen Patents als ein Antrag-
steller, wenn sie gegen den Beschluss der Patentabtei-
lung gemeinsam Beschwerde einlegen (vgl. Abs. 1 Satz
2 der Vorbemerkung zu Teil B des Geblihrenverzeich-
nisses des PatKostG).

10.2. Berichtigung offenbarer Unrichtigkei-
ten

In entsprechender Anwendung des § 95 PatG kdnnen in
Beschliissen der Patentabteilungen Schreibfehler, Re-
chenfehler und dhnliche offenbare Unrichtigkeiten je-
derzeit berichtigt werden.
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B Widerrufs- bzw. Beschrankungsver-
fahren

Ein teilweiser oder vollstandiger Verzicht auf das Patent
(§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG), ist eine Erklarung, die erst ab
dem Zeitpunkt ihres Eingangs beim DPMA fiir die Zu-
kunft Wirkung entfaltet. Im Gegensatz dazu kann der
Patentinhaber gemaR § 64 PatG mit einem Beschran-
kungsverfahren jederzeit eine riickwirkende Verringe-
rung des erteilten Schutzumfangs erreichen bzw. die-
sen mit einem Widerrufsverfahren rickwirkend, d. h.
von Anfang an, beseitigen.

Widerruf und Beschrdankung im Verfahren nach § 64
PatG setzen einen Antrag des Patentinhabers, d. h. des
im Patentregister gemaR § 30 PatG Eingetragenen, vo-
raus. In Bezug auf den Begriff und die Stellung des Pa-
tentinhabers wird auch auf Teil A verwiesen.

Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begriin-
den (§ 64 Abs. 2 PatG). Mit Einreichung des Antrags
wird eine Gebihr nach dem Gebiihrenverzeichnis fillig
(8§ 3 Abs. 1 PatKostG). Die Gebihr ist gemall § 6 Abs. 1
Satz 2 PatKostG innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab
Einreichung des Antrags zu bezahlen. Wird die Gebuhr
nicht fristgerecht bezahlt, gilt der Antrag als zuriickge-
nommen (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Der Antragsteller kann
den Antrag im Ubrigen jederzeit, solange das Verfahren
anhangig ist, zurlicknehmen. Dritte sind nicht antrags-
berechtigt. Fiir weitere Hinweise zur Schriftform des
Antrags und zur Gebiihrenzahlung wird auf Teil A ver-
wiesen.

Uber den Antrag auf Widerruf bzw. Beschrinkung ent-
scheidet die Patentabteilung (§ 64 Abs. 3 Satz 1 PatG).
Fiir weitere Information zur Patentabteilung wird auf
Teil A verwiesen.

Wird eine Beschriankung beantragt, ist dies durch eine
Anderung der Patentanspriiche zu bewirken (§ 64
Abs. 1 PatG). Eine Beschrankung liegt nur vor, wenn der
Schutzbereich der Anspriiche in zuldssiger Weise ver-
ringert wird.

Die Patentabteilung wendet die §§ 44 Abs. 1 und 45 bis
48 PatG entsprechend an (§ 64 Abs. 3 Satz 2 PatG), d. h.
im Hinblick auf die Verfahrensgrundsatze. Die Amtser-
mittlung ist jedoch dahin gehend eingeschrankt, dass
der auf eine bloRe Beschrankung des Patents abzie-
lende Antrag des Patentinhabers keine Veranlassung zu
einer — abermaligen — Priifung der materiellen Paten-
tierungsvoraussetzungen geben soll.*®

Die Verfahrensweisen zur Wahrung rechtlichen Gehors
gemal Teil A sind entsprechend anzuwenden. Einwen-
dungen Dritter sind in den Verfahren nach § 64 PatG
nicht vorgesehen. Es bleibt der Patentabteilung jedoch

46 BGH GRUR 1964, 308 Dosier- und Mischanlage
47 BGH BIPMZ 1995, 322 Isothiazolon; BGH GRUR 1996, 862
Bogensegment
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unbenommen, dem Patentinhaber solche Einwendun-
gen zur Berlicksichtigung bei der Antragstellung mitzu-
teilen.

Wird das Patent beschrankt, ist in dem Beschluss, durch
den dem Antrag stattgegeben wird, die Patentschrift
der Beschrankung anzupassen; die Anderung der Pa-
tentschrift ist zu veroffentlichen (§ 64 Abs. 3 Satz 4
PatG). Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Pa-
tentblatt veroffentlicht (§ 64 Abs. 3 Satz 3 PatG).

Bei antragsgemaRRem Beschluss ist in Anwendung des
§ 47 Abs. 1 Satz 4 PatG keine Begriindung erforderlich.
Kann nicht antragsgemall entschieden werden, ist ein
gestellter Antrag auf Anhorung zu beriicksichtigen; die
Patentabteilung kann jedoch in entsprechender An-
wendung des § 46 Abs. 1 Satz 1 PatG eine Anhérung
auch ohne vorliegenden Antrag anberaumen. § 128a
ZPO findet in Bezug auf Anhérungen auch in diesen Ver-
fahren entsprechende Anwendung. Die Anhorung ist
aber — im Gegensatz zur Anhoérung im Einspruchsver-
fahren — nicht 6ffentlich.

Widerrufs- und Beschrankungsverfahren sind auf nati-
onale Patente anwendbar. Sie sind zudem anwendbar
auf nationale Teile europdischer Patente, welche Wir-
kung fiir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland besitzen.*” Wird im Verfahren vor dem
DPMA der nationale Teil eines europaischen Patents
beschrinkt, werden die Anderungen durch das DPMA
veroffentlicht. Wird ein europaisches Patent mit Wir-
kung flr die Bundesrepublik Deutschland sowohl im na-
tionalen Beschrankungsverfahren als auch im europai-
schen Einspruchsverfahren beschrankt, verbleibt als
geschitzt nur das, was nach beiden Entscheidungen
noch unter Schutz steht.*

Widerrufs- und Beschrankungsverfahren sind gleich-
rangig zum Einspruchsverfahren. Ist neben einem Wi-
derrufs- oder Beschrdankungsverfahren gleichzeitig ein
Einspruchsverfahren anhangig, sind die Verfahren in
verfahrensékonomischer Weise zu betreiben.

48 BGH GRUR 2001, 730 Trigonellin



C Information der Offentlichkeit

Das DPMA gewahrt nach MalRgabe des § 31 PatG jeder-
mann Einsicht in die Akten. Dies umfasst auch eine Ak-
teneinsicht iber das Internet, soweit die Einsicht in die
Akten jedermann freisteht (§ 31 Abs. 3a PatG). Die Ak-
teneinsicht ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvor-
schrift entgegensteht oder soweit das schutzwiirdige
Interesse der betroffenen Person im Sinne des Arti-
kels 4 Nr.1 der Datenschutz-Grundverordnung in der
jeweils geltenden Fassung offensichtlich Gberwiegt o-
der soweit in den Akten Angaben oder Zeichnungen
enthalten sind, die offensichtlich gegen die 6ffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstofRen (§ 31 Abs. 3b
PatG). Auf die Mitteilung Nr. 12/13 der Présidentin vom
28. November 2013 mit Hinweisen zur Einfliihrung der
elektronischen Akteneinsicht Uber das Internet in Pa-
tent- und Gebrauchsmusterverfahren wird verwiesen.

Der Einspruch und etwaige weitere Einspriiche sind, so-
weit keine Vorschriften entgegenstehen, in der elektro-
nischen Akteneinsicht Uber das Internet nach ihrem
Eingang verflgbar, ebenso Beschrankungs- oder Wi-
derrufsantrage gemaR § 64 PatG. Entsprechend ist der
weitere Schriftverkehr ebenfalls iber die elektronische
Akteneinsicht zugénglich.

Die Akteneinsicht Gber das Internet gewahrt allerdings
keinen Zugang zu der in der Akte vorhandenen Nicht-
patentliteratur. In diese kann Einsicht ggnommen wer-
den, wenn dies ausdriicklich im Rahmen eines schriftli-
chen Antrags auf Akteneinsicht nach § 31 Abs. 1 Satz 2
PatG beim DPMA beantragt wird. Neben der Aktenein-
sicht Uber das Internet bestehen — auf Antrag — auch
weiterhin die Moglichkeiten der Einsichtnahme durch
Ubersendung von Kopien aus der Akte sowie der Ein-
sichtnahme durch Bereitstellung in einem der Recher-
cheséle des DPMA.

Wird das Patent widerrufen oder nur beschrankt auf-
rechterhalten, so wird dies im Patentblatt veroffent-
licht (§ 61 Abs. 3 PatG), das Patentregister erhélt einen
entsprechenden Eintrag. Wird das Patent beschrankt
aufrechterhalten, so ist die Patentschrift entsprechend
zu dndern; die Anderung der Patentschrift ist zu verdf-
fentlichen (§ 61 Abs. 4 PatG). Dies gilt gemal § 64 Abs.
3 PatG auch bei einem Widerruf bzw. einer Beschran-
kung auf Antrag des Patentinhabers.

DPMAregister, iber das auch die gednderte Patent-
schrift elektronisch bereitgestellt wird, ist Gber die In-
ternetseiten des DPMA zugénglich (https://regis-

ter.dpma.de).
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https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2013.pdf
https://register.dpma.de/
https://register.dpma.de/
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Abkiirzungen Quellenhinweise
§ Paragraph BIPMZ Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwe-
§§ Paragraphen sen
Abs. Absatz
Art. Artikel BPatGE Entscheidungen des Bundespatentge-
BGH Bundesgerichtshof richts
BPatG Bundespatentgericht GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
bzw. beziehungsweise recht
DPMA Deutsches Patent- und Markenamt
DPMAV Verordnung Gber das Deutsche Patent- Mitt Mitteilungen der deutschen Patentan-
und Markenamt, DPMA-Verordnung walte
EAPatV Verordnung (ber die elektronische Ak-
tenfiihrung bei dem Patentamt, dem Pa- Entscheidungen des BGH und des BPatG ab dem Jahr
tentgericht und dem Bundesgerichtshof 2000 sind online Uber die Internetseiten dieser Ge-
ERVDPMAV  Verordnung iiber den elektronischen richte zuganglich (www.bundesgerichtshof.de,
Rechtsverkehr beim DPMA www.bundespatentgericht.de).
EuPAG Gesetz Uber die Tatigkeit europdischer
Patentanwalte in Deutschland
EuRAG Gesetz Uber die Tatigkeit europdischer
Rechtsanwdlte in Deutschland
ff. fortfolgend, fortfolgende
gef. gegebenenfalls
GVG Gerichtsverfassungsgesetz
InsO Insolvenzordnung
PatG Patentgesetz
PatKostG Gesetz Uber die Kosten des Deutschen

Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts, Patentkostengesetz

PatKostZV Verordnung lber die Zahlung der Kosten
des Deutschen Patent- und Markenamts
und des Bundespatentgerichts

PatVv Patentverordnung

PAO Patentanwaltsordnung

VwWZG Verwaltungszustellungsgesetz

WahrnV Verordnung tber die Wahrnehmung ein-

zelner den Prifungsstellen, der Ge-
brauchsmusterstelle, den Markenstellen
und den Abteilungen des Patentamts ob-
liegender Geschafte, Wahrnehmungsver-
ordnung

ZPO Zivilprozessordnung


http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundespatentgericht.de/
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