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1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien treten an die Stelle der Richtlinien vom
26. Juni 2002 (BIPMZ 2002, 269). Verfugungen, die den
nachstehenden Richtlinien fur das Einspruchsverfahren
entgegenstehen, werden hiermit aufgehoben.

Die Richtlinien dienen dazu, die Durchfiihrung der
Verfahren durch die Patentabteilungen zu vereinheitli-
chen. Sie werden veroffentlicht, um die Verfahrensbetei-
ligten Uber die Amtspraxis im Einspruchsverfahren zu
informieren.

Zur Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts
waren die patentrechtlichen Einspruchsverfahren vom
2. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 auf das Bundespa-
tentgericht verlagert (8§ 147 Abs. 3 PatG [idFv.
01.01.2002]). Seit dem 1. Juli 2006 liegt die Zustandigkeit
fur das Einspruchsverfahren wieder beim Deutschen
Patent- und Markenamt, es sei denn, eine patentgerichtli-
che Entscheidung gem. § 61 Abs. 2 PatG wird beantragt
und die dafur in 8 61 Abs. 2 PatG festgelegten Voraus-
setzungen liegen vor.

Mit Wegfall des § 60 PatG ist seit dem 1. Juli 2006 eine
Teilung des Patents im Einspruch nicht mehr moglich.

Die Richtlinien sind ausschlie@lich auf die Verfahren
anzuwenden, die beim Deutschen Patent- und Marke-
namt anhangig sind. Sie gelten nicht fur Einspruchsver-
fahren, die vom Bundespatentgericht zu entscheiden
sind, d.h. Verfahren, die nach der Ubergangsregelung
des § 147 Abs. 3 PatG [idFv. 01.01.2002] noch beim
BPatG anhangig sind sowie Verfahren fir die ein Antrag
auf patentgerichtliche Entscheidung gestellt worden ist
(8 61 Abs. 2 PatG).

Die Richtlinien sollen gemaR den Zielen des Gesetzes zu
einer weiteren Straffung des Einspruchsverfahrens
beitragen und dabei helfen, in moglichst kurzer Zeit zu
einer abschlieBenden Entscheidung uber die Aufrechter-
haltung oder den Widerruf des Patents zu gelangen. Eine
einheitliche, straffe Durchfihrung des Einspruchsverfah-



rens ist nur zu erreichen, wenn alle Patentabteilungen
das Einspruchsverfahren nach den nachstehenden
Richtlinien durchfihren. Die Richtlinien sind unter
Berlicksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls und
der jeweils aktuellen Rechtsprechung anzuwenden.

Es kann daher im Einzelfall aufgrund seiner Besonderhei-
ten ein Abweichen von den Richtlinien geboten sein.

Die angestrebte Straffung des Einspruchsverfahrens lasst
sich nicht allein dadurch herbeifuhren, dass die
Patentabteilungen entsprechend diesen Richtlinien
verfahren. Erforderlich ist darliber hinaus, dass auch die
Verfahrensbeteiligten ihrer Mitwirkungspflicht nachkom-
men und die Patentabteilungen bei der Durchfiihrung des
Verfahrens unterstitzen. Antworten die Verfahrensbetei-
ligten auf Bescheide nicht, nicht vollstdndig oder nicht
fristgerecht, kann dies das Verfahren verzdgern. Bleiben
sie den Anhérungen fern oder nehmen sie die Termine
unzureichend vorbereitet wahr, kann dies zu einer fir sie
unguinstigen Entscheidung fuhren. Legen sie Schriftsatze
und/oder Stand der Technik erst zum Anhdrungstermin
vor und fuhrt dies zu einer Vertagung, kénnen ihnen die
dadurch entstehenden Kosten auferlegt werden.

In den Richtlinien kénnen nicht alle Fragen behandelt
werden, die in der Praxis auftreten. Sie enthalten lediglich
Leitlinien fur die Durchfihrung des Verfahrens und die
sachliche Bearbeitung von Einspruchsakten.

Soweit Licken auftreten, die durch Rechtsvorschriften
und durch die Rechtsprechung nicht geschlossen werden
kdénnen, sind die Richtlinien fir die Priufung von
Patentanmeldungen heranzuziehen, soweit sie im
Einspruchsverfahren entsprechende Anwendung finden
kénnen.

2. Allgemeines

GemalR § 59 Abs. 1 PatG kann innerhalb von drei
Monaten nach der Verdéffentlichung der Erteilung jeder, im
Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte,
gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich zu erklaren und zu begrinden. Er kann nur auf
die Behauptung gestutzt werden, dass einer der in § 21
PatG genannten  Widerrufsgriinde vorliege. Die
Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im
Einzelnen anzugeben. Die Angaben muissen, soweit sie
nicht schon im Einspruchsschriftsatz enthalten sind, bis
zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftich nachgereicht
werden.

Das Einspruchsverfahren ist der Patenterteilung
nachgeschaltet. Es gibt Dritten die Méglichkeit, ein bereits
erteiltes Patent Uiberprifen zu lassen und gegebenenfalls
seinen Widerruf zu erreichen.

Fir das Einspruchsverfahren sind die Patentabteilungen
zustandig (88 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 61 Abs. 1 PatG), es
sei denn, ein Verfahrensbeteiligter beantragt eine
Entscheidung des Bundespatentgerichts und die
Voraussetzungen dafir liegen vor (§ 61 Abs. 2 PatG). Die
Patentabteilung ist nur bei Mitwirkung von mindestens
drei Mitgliedern beschlussfahig, unter denen sich

zwei technische Mitglieder befinden missen. Auch bei
Anhdérungen missen mindestens drei  Mitglieder
anwesend sein. Bietet die Sache besondere rechtliche
Schwierigkeiten, so soll nach § 27 Abs. 3 Satz 2 PatG bei
der Beschlussfassung ein der Patentabteilung angehé-
rendes rechtskundiges Mitglied mitwirken. Ein Beschluss,
durch den ein Antrag auf Zuziehung eines rechtskundigen
Mitglieds abgelehnt wird, ist nicht selbstandig anfechtbar
(8 27 Abs. 3 Satz 3 PatG). Nach § 27 Abs. 7 PatG
kénnen zu den Beratungen in den Patentabteilungen
Sachverstandige, die nicht Mitglieder der zusténdigen
Patentabteilung oder des Deutschen Patent- und
Markenamts sind, zugezogen werden; diese durfen
jedoch nicht an den Abstimmungen teilnehmen.

Bei Verhinderung des Vorsitzenden der Patentabteilung
durch Krankheit, Urlaub, sowie sonstige tatséchliche oder
rechtliche Umsténde, bei seiner AusschlieBung oder
erfolgreichen Ablehnung sowie bei seinem Ausscheiden
aus dem Dienst fuhrt den Vorsitz das zum Vertreter des
Vorsitzenden bestellte Mitglied der Patentabteilung. Ist
ein solches Mitglied nicht bestellt oder ebenfalls
verhindert, so wird der Vorsitz von dem nach der
Geschaftsverteilung zustandigen Gruppenleiter ausgelibt.
Die Verhinderung und ihr Grund sind jeweils aktenkundig
zu machen. Bei voribergehender starker Belastung der
Abteilung mit Einspruchsverfahren kann der Vorsitzende
oder in seiner Abwesenheit sein Vertreter fir einen
ausgewahlten Teil der anhangigen Verfahren durch
schriftliche Verfligung in den einzelnen Akten bestimmen,
dass ein Gruppenleiter den Vorsitz fiihrt.

Im Verfahren vor der Patentabteilung Ubernimmt in der
Regel der Priifer die Berichterstattung, der fur die
Bearbeitung nach der Geschéftsverteilung zustéandig ist.
Ist das rechtskundige Mitglied hinzugetreten, kann auch
diesem in Fallen mit besonderen rechtlichen Schwierig-
keiten die Berichterstattung Ubertragen werden. Wenn es
zur Beschleunigung des Verfahrens notwendig oder aus
sonstigen Griinden sachdienlich ist, kann der Vorsitzende
mit schriftlicher Verfigung in den Akten den Berichterstat-
ter, den Beisitzer oder beide durch andere Mitglieder der
Abteilung ersetzen. Die Zustandigkeit einer gemaR
Verfiigung in der Akte abweichend vom Regelfall
zusammengesetzten Abteilung sollte bis zum Abschluss
des Verfahrens unverandert bestehen bleiben.

Die Geschéftsleitung im Verfahren vor der Patentabtei-
lung steht dem Vorsitzenden zu (§ 2 Abs. 2 DPMAY). Der
Vorsitzende der Patentabteilung kann, soweit es das
Einspruchsverfahren betrifft, gemaR § 27 Abs. 4 PatG alle
Angelegenheiten der Patentabteilung mit Ausnahme der
Beschlussfassung uber die Aufrechterhaltung oder den
Widerruf des Patents allein bearbeiten oder diese
Aufgaben einem technischen Mitglied der Abteilung
Ubertragen; dies gilt nicht fir die Anhérung.

Eine Anhdrung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn
ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung
dies fur sachdienlich erachtet (§ 59 Abs. 3 PatG).



Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten laden
und anhoéren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte
eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur
Aufklarung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen
(8 59 Abs. 4i.V.m. § 46 Abs. 1 PatG).

Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte
hinweisen, die sie fur die zu treffende Entscheidung als
erérterungsbedirftig ansieht.

Fur die Beschlussfassung Uber die Aufrechterhaltung
oder den Widerruf des Patents im Verfahren vor der
Patentabteilung bedarf es der Beratung und Abstimmung
nach einer durchgefiihrten Anhérung oder in einer
Sitzung. Von einer Sitzung kann ausnahmsweise
abgesehen werden, sofern der Vorsitzende sie nicht fir
erforderlich hélt (8 2 Abs. 3 DPMAV).

Der Berichterstatter halt den einleitenden Vortrag in der
Beratung.

Die Patentabteilung entscheidet nach Stimmenmehrheit;
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag (8 2 Abs. 4 DPMAV).

Der Berichterstatter entwirft die Beschlisse unter
Beteiligung der weiteren Mitglieder der Patentabteilung.
Der Vorsitzende priift die Entwirfe und stellt sie fest. Er
kann Anderungen an den Entwiirfen, die nicht den
sachlichen Inhalt betreffen, ohne Zustimmung der ibrigen
Mitglieder der Patentabteilung vornehmen. Uber
sachliche Meinungsverschiedenheiten beschlie3t die
Patentabteilung (§ 2 DPMAYV).

3. Erfordernisse des Einspruchs
3.1. Frist

Nach 8 59 Abs. 1 Satz 1 PatG ist der Einspruch innerhalb
von drei Monaten nach der Veréffentlichung der Erteilung
des Patents im Patentblatt zu erheben. Die Frist endet
geman 88 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des
Tages des dritten Monats, der durch seine Zahl dem Tag
der Verdffentlichung der Erteilung im Patentblatt
entspricht. Fehlt der entsprechende Monatstag, so endet
die Frist gemal § 188 Abs. 3 BGB mit dem Ablauf des
letzten Tages dieses Monats.

Die Frist verlangert sich gemal? § 193 BGB bis zum
nachstfolgenden Werktag, wenn der letzte Tag der Frist
auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag fallt. Fir die Eingénge
beim Deutschen Patent- und Markenamt in Miinchen sind
die in Munchen, fur Eingénge bei der Dienststelle Jena
des Deutschen Patent- und Markenamts die in Jena, fur
Eingédnge beim Technischen Informationszentrum Berlin
die in Berlin geltenden gesetzlichen Feiertage mafge-
bend.

Geht der Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist im
Deutschen Patent- und Markenamt ein, so ist er
unzuldssig. Eine Wiedereinsetzung in die versaumte
Einspruchsfrist ist gemall § 123 Abs. 1 Satz 2 PatG
ausgeschlossen.

Vor der Veroffentlichung der Erteilung des Patents kann
der Einspruch nicht wirksam erhoben werden.

3.2. Sprache, Form

Der Einspruch ist in deutscher Sprache einzureichen
(8 126 PatG).

Der Einspruch ist schriftlich zu erklaren und zu begrinden
(8 59 Abs. 1 Satz 2 PatG). Dem Erfordernis der
Schriftlichkeit ist grundsatzlich nur geniigt, wenn der
Einspruchsschriftsatz die eigenhandige Unterschrift der
verantwortlich zeichnenden natirlichen Person tragt.
Zulassig sind auch telegraphisch, durch Fernschreiber
oder unmittelbar mittels Telefax Ubermittelte Einspriiche
(vgl. BGH ,Telekopie” GRUR 1981, 410). Das Computer-
fax ist hinsichtlich des Schriftformerfordernisses dem
konventionellen Telefax gleichzusetzen (GmS -OGB NJW
2000, 2340; BGH NJW 2001, 831f).

Das Telefax muss die Wiedergabe der eigenhandigen
Unterschrift enthalten, d. h. die Originalvorlage muss
eigenhandig unterschrieben sein; beim Computerfax
geniigt eine eingescannte Unterschrift (BGH NJW 2001,
831f).

Bei Telegramm und Fernschreiben wird zwar vom
Erfordernis der Eigenhandigkeit der Unterschrift
abgesehen; die Einspruchsschrift muss jedoch eine
Unterschrift der natirlichen, verantwortlich handelnden
Person in Druckbuchstaben aufweisen (BGH BIPMZ
1966, 131 - ,Stromrichter").

Fehlt die eigenhé&ndige Unterschrift bzw. die Angabe der
Namen, so ist der Einspruch grundsatzlich unzuldssig.
Dies gilt insbesondere auch fir den Fall, dass der
Einsprechende bei der Einspruchserhebung nicht
zweifelsfrei erkennbar ist. Eine Paraphe (gekurzter
Namenszug) geniigt nicht zur Unterzeichnung. Den
Anforderungen an eine eigenhandige Unterschrift ist nur
geniigt, wenn der Schriftzug individuell ist, entsprechende
charakteristische Merkmale aufweist und sich so als eine
die Identitdt des Unterzeichnenden ausreichend
kennzeichnende Wiedergabe seines Namens darstellt.
Die Unterschrift muss bei in gewissem Grad zulassiger
Fluchtigkeit erkennen lassen, dass der Unterzeichnende
seinen vollen Namen hat niederschreiben wollen. Eine
erkennbar abgekiirzte Form kann nicht als Unterzeich-
nung anerkannt werden (BGH GRUR 1968, 108 -
.Paraphe”). Die Behebung eines solchen Mangels ist nur
innerhalb der Einspruchsfrist méglich (BGH GRUR 1967,
586 - ,Rohrhalterung”).

Das Fehlen der Unterschrift kann im Einzelfall jedoch
unschadlich sein, wenn sich aus dem Inhalt und den
Umstanden ausnahmsweise hinreichend deutlich ergibt,
dass der Einspruch mit Wissen und Wollen des
Verfassers gefertigt und dem DPMA zugeleitet worden ist
(vgl. BGH GRUR 03, 1068 - ,Computerfax").

Wenn noch mdglich, ist der Einsprechende vor Ablauf der
Einspruchsfrist auf den Mangel der fehlenden Unterschrift
hinzuweisen, obwohl eine entsprechende gesetzliche
Verpflichtung nicht besteht.

Seit dem 4. Oktober 2006 kann der Einspruch auch
elektronisch, mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz eingereicht werden



(vgl. Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr
beim DPMA (ERVDPMAYV)).

3.3. Postulationsfahigkeit / Vollmacht

Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in
Deutschland muissen sich durch einen im Inland
bestellten Patentanwalt oder Rechtsanwalt vertreten
lassen (8§ 25 Abs. 1 PatG). Dieser kann auch Staatsan-
gehdriger eines Mitgliedstaates der Europdischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
Uber den Européischen Wirtschaftsraum sein, jedoch ist
dann zuséatzlich ein inlandischer Patent- oder Rechtsan-
walt als Zustellungsbevollmachtigter zu bestellen (§ 25
Abs. 2 PatG). Die Bestellung des Vertreters und
gegebenenfalls des Zustellungsbevollméchtigten ist auch
nach Ablauf der Dreimonatsfrist nachholbar.

Wenn als Bevollmé&chtigter ein Rechts- oder Patentanwalt
oder ein Erlaubnisscheininhaber oder in den Fallen des
§ 155 der Patentanwaltsordnung ein Patentassessor
auftritt, prift das Deutsche Patent- und Markenamt das
Vorliegen einer schriftichen Vollmacht grundsétzlich
nicht, es sei denn, der Mangel wird von einem anderen
Verfahrensbeteiligten geltend gemacht (8§ 15 Abs. 4
DPMAV).

3.4. Beteiligte

Am Einspruchsverfahren sind der Patentinhaber, alle
Einsprechenden und der oder die Beitretenden (s. 3.7.)
beteiligt. Sonstige Dritte sind keine Beteiligten.

3.5. Einspruchsberechtigung

Nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG kann jeder, bei Einspruch
wegen widerrechtlicher Entnahme aber nur der Verletzte
Einspruch gegen das Patent erheben. Einspruchsberech-
tigt sind alle partei- und prozessfahigen nattrlichen und
juristischen  Personen. Der Einspruch einer nicht
prozessfahigen Person kann durch den gesetzlichen
Vertreter genehmigt werden (RPA Mitt. 1929, 47).

Patentinhaber und Mitinhaber des Patents sind nicht ein-
spruchsberechtigt.

3.6. Ubergang der Stellung des Einsprechenden

Die Stellung als Einsprechender ist nicht frei Ubertragbar.
Sie geht jedoch ausnahmsweise auf den Rechtsnachfol-
ger Uber bei Gesamtrechtsnachfolge (z. B. Erbfall), bei
Rechtsnachfolge in ein Sondervermdgen sowie bei der
Verschmelzung juristischer Personen des Handelsrechts.
Zulassig ist auch der Eintritt der Hauptgesellschaft in die
Einsprechendenstellung der eingegliederten Gesellschaf-
ten (BGH GRUR 1968, 613 - ,Gelenkkupplung"“). Befindet
sich der Einsprechende im Insolvenzverfahren, tritt der
Insolvenzverwalter in die Rechtsstellung des Einspre-
chenden als Verfahrensbeteiligter ein. Unberthrt bleibt
die Einsprechendenstellung von bloRen Namensande-
rungen ohne Anderung der Rechtsperson.

3.7. Beitritt des angeblichen Patentverletzers

Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann
jeder Dritte, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen
Verletzung des Patents erhoben worden ist, auch noch
nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren
als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt
innerhalb 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
Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu
unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung
erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze (8 59 Abs.
2 Satz 2 PatG).

3.7.1 Beitrittserklarung

Der Beitritt ist schriftlich zu erklaren und bis zum Ablauf
der in § 59 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten Frist zu
begriinden (8 59 Abs. 2 Satz 3 PatG).

3.7.2 Voraussetzungen fir den Beitritt

Ein anderer als der Beitretende muss Einspruch erhoben
haben. Zuléssigkeit und Wirksamkeit des Beitritts ist nicht
von der Zulassigkeit des urspringlich erhobenen
Einspruchs abhdngig (BGH GRUR 1993, 892 -
.Heizkdrperkonsole").

3.7.3 Anhangigkeit des Einspruchsverfahrens

Der Beitritt ist nur solange zulassig, wie das Einspruchs-
verfahren noch nicht durch Rechtskraft des Beschlusses
der Patentabteilung oder durch Verzicht auf das Patent
oder Erléschen des Patents beendet ist.

Die Patentabteilung hat Uber eine Beitrittserklarung, die
eingeht, nachdem der Beschluss Uber die Aufrechterhal-
tung oder den Widerruf des Patents bereits verkiindet
oder zur Postabfertigungsstelle gegeben ist, in der Regel
nicht mehr zu entscheiden. Zwar ist der Beitritt auch noch
innerhalb der Beschwerdefrist mdglich. Wird die
Beitrittserklarung abgegeben, ohne dass Beschwerde
gegen den Beschluss der Abteilung erhoben wird, hat der
Beitritt aber keine Auswirkungen mehr auf das Ein-
spruchsverfahren. Wird Beschwerde eingelegt, befasst
sich das Bundespatentgericht im Rahmen des Beschwer-
deverfahrens mit dem Beitritt.

3.7.4 Rechtsstellung des Beitretenden

Durch einen zulassigen Beitritt erhalt der Beitretende die
gleiche verfahrensrechtliche Stellung wie ein Einspre-
chender, der einen zuldssigen Einspruch erhoben hat. An
die bisher von den anderen Einsprechenden vorgetrage-
nen Einspruchsgrinde ist der Beitretende nicht
gebunden. Zur Begrindung kann innerhalb der Frist des
§ 59 Abs. 2 Satz 3 PatG aufgrund des § 59 Abs. 2 Satz 4
i.V.m. 8 59 Abs. 1 Satz 3 bis 5 PatG jeder der Widerrufs-
grinde nach § 21 Abs. 1 PatG geltend gemacht werden.



3.8. Angabe von Entgegenhaltungen durch
Dritte

Wie im Prifungsverfahren, so ist auch im Einspruchsver-
fahren jedermann berechtigt, dem Deutschen Patent- und
Markenamt Druckschriften anzugeben, die einem Patent
entgegenstehen kénnen (8 59 Abs. 4 i.V.m § 43 Abs. 3,
Satz 3 PatG), ohne dadurch jedoch die Stellung eines
Verfahrensbeteiligten zu erlangen.

Bei von Dritten mitgeteilten mindlichen Beschreibungen,
Benutzungen und sonstigen Kundgaben an die
Offentlichkeit ist das Vorbringen nur dann aufzugreifen
und bei der Entscheidung zu beriicksichtigen, wenn die
nach pflichtgemé&aRem Ermessen durchgefiihrte
Uberpriifung ergibt, dass es entscheidungserheblich ist.
Von einer Erforschung des weiteren Sachverhalts von
Amts wegen ist abzusehen, wenn dies ohne Beteiligung
des am Verfahren nicht beteiligten Dritten einen nicht
vertretbaren Aufwand erfordern wirde. Beruht eine
behauptete miindliche Beschreibung, Benutzung oder
sonstige Kundgabe an die Offentlichkeit auf dem Wissen
eines Einsprechenden, der seinen Einspruch zuriickge-
nommen hat, und ist der wahre Sachverhalt noch weiter
aufklarungsbediirftig, dann ist die weitere Sachermittlung
von Amts wegen geboten, wenn vor der Riicknahme des
Einspruchs die streitige offenkundige Vorbenutzung einen
so beachtlichen Grad an Wahrscheinlichkeit erlangt hat,
dass das Deutsche Patent- und Markenamt sehenden
Auges ein vermutlich fur nichtig zu erklarendes Patent
aufrechterhalten wiirde (BPatG GRUR 1981, 651).

3.9. Geblhren

Mit der Erhebung eines Einspruchs, der Erkldrung eines
Beitritts zum Einspruchsverfahren und/oder dem Stellen
eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung wird jeweils
eine Geblhr nach dem Gebihrenverzeichnis fallig (8 3
Abs. 1 PatKostG), die im Falle des Einspruchs innerhalb
der Einspruchsfrist, beim Beitritt innerhalb der Beitrittsfrist
und bei einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung
innerhalb von drei Monaten nach Falligkeit zu entrichten
ist (8 6 Abs. 1 PatKostG).

Die Patentabteilung stellt bei nicht, nicht vollstandig oder
nicht fristgerechter Bezahlung der Einspruchs- oder der
Beitrittsgeblhr durch Beschluss fest, dass der Einspruch
als nicht erhoben bzw. der Beitritt als nicht erfolgt gilt,.
Hiergegen findet die Beschwerde gem. § 73 PatG statt.
Beziglich der Gebihr fiir den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung entscheidet das Bundespatentgericht (vgl.
§ 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflgG).

3.10. Einspruchsbegriindung

3.10.1 Allgemeines

Eine substantiierte Einspruchsbegriindung ist Vorausset-
zung fur die Zuléssigkeit des Einspruchs.

Die fur die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgriinde
maRgeblichen Umstdnde missen im Einzelnen so
dargelegt sein, dass der Patentinhaber und insbesondere
die Patentabteilung daraus (ohne eigene Ermittlung)

abschlieRende Folgerungen fiir das Vorliegen oder
Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen kdnnen
(BGH GRUR 1993, 651 - ,tetraploide Kamille” - m. w. N.).
Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen,
sind im Einzelnen innerhalb der Einspruchsfrist
anzugeben (8 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG). Die
Beweismittel hierzu kénnen noch nach Fristablauf
nachgeliefert werden (8 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG).

Behauptungen ohne Begrindung geniigen nicht. Auch
die bloRe Nennung von Patent-, Auslege-, Offenlegungs-
schriften, &lteren  Patentanmeldungen oder von
Fundstellen sonstiger Verdffentlichungen reicht in aller
Regel nicht aus. Vielmehr bedarf es der Darlegung der
technischen Zusammenhénge und der daraus von dem
Einsprechenden gezogenen Folgerungen.

Fir die Zulassigkeit des Einspruchs kommt es jedoch
nicht darauf an, dass die dargelegten Tatsachen den
beantragten Widerruf des Patents auch tatsachlich
rechtfertigen, also schliissig sind; d.h., der Einspruch
kann zulassig sein, obwohl das Vorbringen sachlich
unbegriindet ist.

3.10.2 Offentliche Zuganglichkeit

Wird mit dem Einspruch geltend gemacht, dass der
Patentgegenstand vor dem fiir den Zeitrang des Patents
mafRgeblichen Tag der Offentlichkeit durch miindliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden ist, so muss der Einspre-
chende innerhalb der Einspruchsfrist einen bestimmten
Gegenstand der Benutzung bezeichnen, bestimmte
Umstéande zur offentlichen Zugénglichkeit (Art der
Vorbenutzung, Ort der Vorbenutzung, Person des
Vorbenutzers) angeben und nachpriifbare Angaben dazu,
wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist
(BGH ,Tabakdose* GRUR 1997, 740). Der Zeitpunkt der
offenkundigen Vorbenutzung sollte mdglichst konkret
angegeben werden. Der Einspruch ist aber nicht deshalb
unzulassig, weil Beginn und Dauer einer Vorbenutzung
nicht angegeben sind, sofern nur behauptet wird, dass
die Vorbenutzung vor dem maRgeblichen Anmelde- bzw.
Prioritatsdatum stattgefunden habe (BGH GRUR 1997,
740 - ,Tabakdose").

3.10.3 Unzuléassiger Einspruch

Ein Einspruch ist nur zulassig, wenn alle Zulassigkeits-
voraussetzungen gegeben sind. Ist auch nur eine
Zulassigkeitsvoraussetzung nicht erfillt, ist der Einspruch
als unzulassig zu verwerfen. Die Prifung der Zulassigkeit
ist der materiellen Prifung des Patents vorgeschaltet.

Unzulassig ist der Einspruch beispielsweise in folgenden
Fallen:

- Der Einspruch ist verspatet, d. h. nach Fristablauf
eingegangen (8 59 Abs. 1 S.1 PatG).

- Der Einsprechende ist nicht prozessfahig und der
gesetzliche Vertreter hat die (nachholbare) Genehmi-
gung nicht erteilt.



- Der im Ausland ansassige Einsprechende hat nach
Aufforderung keinen Inlandsvertreter oder Zustel-
lungsbevollmachtigten (s. § 25 PatG) bestellt.

- Der Einspruch ist in fremder Sprache, nicht schriftlich
oder nur unvollstandig eingereicht worden. Die Unter-
schrift fehlt (beachte aber 3.2).

- Ein anderer als der Verletzte hat wegen widerrechtli-
cher Entnahme (8 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) Einspruch
erhoben.

- Im Einspruchsschriftsatz sind keine nachpriifbaren
substantiierten Tatsachen vorgebracht, sondern nur
allgemeine Behauptungen aufgestellt worden (BGH
GRUR 1972, 592 - ,Sortiergerat"); fur die Zuléssigkeit
kommt es auf die substantiierte Behauptung man-
gelnder Patentfahigkeit an, nicht darauf, ob die zur
Begriindung ihrer Behauptung vorgebrachten Tatsa-
chen die Versagung des Patents rechtfertigen. (BGH
BIPMZ 1977, 277 - ,Gleichstromfernspeisung” und
BGH BIPMZ 1985, 142 - ,Sicherheitsvorrichtung").

- Die Einspruchsbegriindung befasst sich nicht mit der
gesamten patentierten Lehre (BGH BIPMZ 1988, 250
- ,Epoxidation®)

- Der Einspruch stiitzt sich nicht auf die in § 21 Abs. 1
PatG aufgefiihrten Widerrufsgriinde, sondern z.B. nur
auf Verfahrensmangel, fehlende Anmeldegebiihr,
fehlende Einheitlichkeit, unzutreffende Prioritét,
formale Mangel der Beschreibung, Fehlen des Zu-
satzverhaltnisses, unzutreffende Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand, Vertragsverletzung, unzulassige
Benutzung einer Marke. Der Einspruch ist aber
zulassig, wenn die vorerwahnten Einreden sich an die
zulassigen Behauptungen anschlieBen oder sich in
diese einordnen.

Ein unzuléssiger Einspruch wird durch Beschluss
verworfen. Dagegen ist die Beschwerde nach § 73 PatG
gegeben. Fiur eine Entscheidung zu der Frage, ob das
Patent aufrechterhalten wird, ist kein Raum (4. Senat
BPatG, GRUR 1984, 799).

Ist aulRer dem unzuldssigen Einspruch kein weiterer
(zuléssiger) Einspruch erhoben worden, so endet das
Einspruchsverfahren mit Rechtskraft der den Einspruch
verwerfenden Entscheidung somit ohne sachliche
Nachprifung des Patents. Die zur Begrundung des
unzuldssigen Einspruchs vorgebrachten Entgegenhaltun-
gen kdnnen nicht von Amts wegen bertcksichtigt werden.
Liegt dagegen wenigstens ein weiterer zuldssiger
Einspruch vor, muss die Patentabteilung auch das
Vorbringen aus dem unzulassigen Einspruch nach
pflichtgeméaRem Ermessen bertcksichtigen.

3.11. Einspruchsgriunde

Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestiitzt
werden, dass einer der in § 21 PatG genannten
Widerrufsgriinde vorliege. Diese Widerrufsgrinde (und
damit gleichzeitig die Einspruchsgriinde) sind ausschlief3-
lich die mangelnde Patentfahigkeit nach den 88 1 bis 5
PatG, eine im Patent unvollstdndig offenbarte und
deshalb nicht ausfiihrbare Erfindung sowie eine

unzuladssige  Erweiterung des Patentgegenstandes
gegenuber der Fassung der Anmeldung. Nur der
Verletzte, dem die Erfindung ohne Einwilligung
enthommen worden ist, kann als weiteren Einspruchs-
grund die so genannte widerrechtliche Entnahme geltend
machen.

In diesem Fall wird das Patent widerrufen, wenn der
wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen,
Zeichnungen, Modellen, Geréatschaften oder Einrichtun-
gen eines anderen oder einem von diesem angewende-
ten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen
worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG).

3.11.1 Voraussetzungen fur die widerrechtliche
Entnahme

Die Entnahme muss gegeniber ,einem anderen“ (als
dem Patentinhaber) erfolgt sein. Dies ist der Erfindungs-
besitzer, der Uber die Erfindung rein tatsachlich so
verfugt, dass er sie zum Patent hatte anmelden kénnen.
Zwischen Mitberechtigten gibt es keine Entnahme. Die
Entnahme setzt die vorherige Kenntnis des Patentinha-
bers von der fremden Erfindung und die Anmeldung als
Verwertung dieser Kenntnis voraus.

Fir den Tatbestand der Entnahme ist es erforderlich,
dass die patentierte und die entnommene Erfindung
wesensgleich sind.

Die patentierte Erfindung muss mit dem Inhalt der
Beschreibung etc. eines auf einen anderen zuriickgehen-
den Vorschlags im Wesentlichen Ubereinstimmen. Bei
Entnahme einer unfertigen Erfindung oder bloRer
Versuche ist der Tatbestand der widerrechtlichen
Entnahme nicht gegeben. Wurde nur der Grundgedanke
einer Erfindung enthommen und hat dieser dann eine
eigene erfinderische Ausgestaltung durch den Patentin-
haber erfahren und wird nur diese beansprucht, so liegt
keine widerrechtliche Entnahme vor.

Die widerrechtliche Entnahme setzt auRerdem voraus,
dass eine patentfahige Erfindung entnommen worden ist;
die Ubernahme nicht patentfahiger Ideen oder Anregun-
gen genlgt nicht.

Die Entnahme muss ,widerrechtlich” sein. Das bedeutet,
dass keine Einwilligung des Anderen zum Anmelden der
Erfindung vorliegen darf.

Die Beweislast hat der Einsprechende. Seine Beweisflh-
rung kann z.B. durch den Nachweis des Patentinhabers
entkréftet werden, er habe sich vorher schon ernstlich mit
dem Erfindungsproblem beschéftigt.

3.11.2 Nachanmelderecht des Verletzten

FOhrt der Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme
zum Widerruf des Patents oder zum Verzicht auf das
Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines
Monats nach der amtlichen Mitteilung hierlber die
Erfindung selbst anmelden und die Prioritat des friheren
Patents in Anspruch nehmen (8§ 7 Abs. 2 PatG).



4. Durchfihrung des Einspruchsverfahrens

4.1. Allgemeine Verfahrensgrundsatze

Die Verfahrensleitung und die Steuerung des Verfah-
rensablaufs obliegt dem Vorsitzenden. Er regelt die
Besetzung, falls die Patentabteilung in einer anderen als
der durch die Geschéaftsverteilung gemall IPC-
Zustandigkeit festgelegten Besetzung (einschlief3lich
eines ggf. festzulegenden Vorsitzenden) uber den
Einspruch entscheidet (§ 2 Abs. 2 DPMAV).

Der Vorsitzende entscheidet ggf. auf Vorschlag des
Berichterstatters, ob eine Anhérung sachdienlich ist und
prift, ob von Verfahrensbeteiligten eine Anhérung
beantragt ist. Er bestimmt den Anhérungstermin und
verfugt die Ladung der Beteiligten und legt die fiir die zu
treffende Entscheidung erdrterungsbedirftigen Punkte
gof. auf Vorschlag des Berichterstatters fest. Auf diese
Punkte soll mit der Ladung hingewiesen werden (8§ 59
Abs. 3 PatG).

Bei einem Antrag auf patentgerichtliche Entscheidung
(8 61 Abs. 2 PatG) prift der Vorsitzende, ob eine Ladung
zur Anhorung oder die Entscheidung tber den Einspruch
innerhalb von drei Monaten nach dem Antrag den
Verfahrensbeteiligten zugestellt werden kann.

Der Vorsitzende regelt, welche Verfahrensangelegenhei-
ten regelmaRig oder im Einzelfall auf ein technisches
Mitglied der Abteilung Ubertragen werden (8 27 Abs. 4
PatG). Er bestimmt, ob bei der Beschlussfassung das
rechtskundige Mitglied hinzutreten soll (§ 27 Abs. 3 PatG).

4.2. Reihenfolge der Bearbeitung

Fur die Reihenfolge der Verfahrensdurchfihrung im
Geschéftsbereich der Patentabteilung ist grundsétzlich
der Tag des Eingangs der Einspruchserwiderung bzw.
des Ablaufs der hierfir gesetzten Frist mafRgebend.
Vorrangig sind die Einspruchsakten zu bearbeiten, in
denen ein Beteiligter ein Beschleunigungsgesuch
eingereicht und hierfur Grinde vorgetragen hat, die ein
Abweichen von der zeitlichen Reihenfolge rechtfertigen.
Einspruchsverfahren, bei denen Bedenken bestehen
hinsichtlich der Zulassigkeit des einzigen Einspruchs oder
bei mehreren Einsprichen hinsichtlich der Zuléssigkeit
mehrerer oder samtlicher Einspriiche, sind bevorzugt zu
bearbeiten. Liegen zuldssige (wenigstens einer) und
unzuléssige (wenigstens einer) Einspriiche nebeneinan-
der vor, ist eine Vorabentscheidung allein Uber die
Zulassigkeit zwar mdoglich, um den/die unzuléassig
Einsprechenden nicht weiter am Verfahren zu beteiligen.
Aus verfahrensokonomischen Griinden, insbesondere
aufgrund der Moglichkeit der Beschwerde und der damit
eintretenden Verfahrenshemmung ist eine Vorabent-
scheidung aber meist nicht angebracht. Uber die
Zulassigkeit des Einspruchs und den Bestand des
Patents ist mdglichst in einer Entscheidung zu entschei-
den. Auch Einspruchsverfahren, bei denen der einzige
bzw. samtliche Einspriiche zurickgenommen worden
sind, sollen vorgezogen werden.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist dem Patentinhaber
zunéchst durch einen fristsetzenden Bescheid Gelegen-
heit zur AuRerung auf den Einspruch bzw. die Einspriiche
zu geben. Jeder Beteiligte ist Uber die Anzahl der
Verfahrensbeteiligten zu informieren, um ihn in die Lage
zu versetzen, allen Schriftstiicken die nach § 17 Abs. 2
Satz 1 DPMAV erforderliche Anzahl von Abschriften fur
die Ubrigen Beteiligten beizufiigen.

Nach der Einspruchserwiderung durch den Patentinhaber
oder nach Ablauf der zur Erwiderung gesetzten Frist sind
die Einspruchsakten mit allen Eingédngen der Patentabtei-
lung vorzulegen, die Reihenfolge der Aktenvorlage an die
Mitglieder der Patentabteilung legt der Vorsitzende fest.

4.3. Zustellung von Schriftsétzen

Sind an dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt mehrere Personen beteiligt, so sind allen
Schriftstiicken Abschriften fur die dbrigen Beteiligten
beizufiigen. Kommt ein Beteiligter dieser Verpflichtung
trotz Aufforderung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt nicht nach, so wird die erforderliche Zahl von
Abschriften auf seine Kosten vom Deutschen Patent- und
Markenamt angefertigt. Schriftsatze, die Sachantrage
oder die Erklarung der Zurlicknahme eines Antrags
enthalten, sind den Ubrigen Beteiligten von Amts wegen
zuzustellen; andere Schriftsatze koénnen ihnen ohne
férmliche Zustellung mitgeteilt, d.h. zur Kenntnis gebracht
werden (§ 21 DPMAV).

Der Einspruchsschriftsatz und die weiteren im Laufe des
Verfahrens eingereichten Schriftsdtze eines Beteiligten
sind den anderen Beteiligten grundsatzlich unverziglich
zuzustellen bzw. formlos mitzuteilen (§ 14 Abs. 2 DPMAV).

Die Zustellung oder Mitteilung von Schriftsatzen erst mit
dem Beschluss der Patentabteilung ist dann unbedenk-
lich, wenn hierdurch der Grundsatz des rechtlichen
Gehors nicht beeintrachtigt wird, z.B. wenn die Sache
entscheidungsreif ist und entweder ohnehin zugunsten
des oder der Empfangsberechtigten zu entscheiden ist
oder der Inhalt des Schriftsatzes fur die zu treffende
Entscheidung unerheblich ist. Soweit Schriftsatze
zugestellt oder formlos mitgeteilt werden, ist eine
Fristsetzung in der Regel zu unterlassen. Dies gilt nicht
bei der Zustellung des Einspruchsschriftsatzes an den
Patentinhaber, bei der Zustellung von Schriftsatzen mit
einem Zwischenbescheid, bei der Zustellung eines
Schriftsatzes des Patentinhabers mit  gewdahrbar
erscheinenden, inhaltlich ge&nderten Anspriichen oder in
ahnlich gelagerten Fallen.

Bei Zustellung oder Mitteilung von Schriftsdtzen ohne
Fristsetzung kann nach Ablauf eines Monats ab
Zustellung oder Mitteilung eine Entscheidung getroffen
werden.

4.4. Antrdge auf Akteneinsicht

Streitige Antrage auf Gewaéhrung von Einsicht in die
Patentakten sind unverziglich zu bearbeiten.



4.5. Anhdrung und Beweisaufnahme

45.1 Anhoérung

Die Patentabteilung kann jederzeit die Beteiligten laden
und anhoéren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte
eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur
Aufklarung der Sache erforderliche Ermittlungen
anstellen.

Eine Anhoérung findet statt, wenn ein Beteiligter dies
beantragt oder die Patentabteilung dies fir sachdienlich
erachtet.

Die Anhorung ist sorgfaltig vorzubereiten. Zur Anhorung
kénnen nur die Beteiligten geladen werden, also
Patentinhaber und Einsprechende sowie ggf. Beigetrete-
ne. Entsprechend den Umstanden des Einzelfalls sind die
Beteiligten vorher in einem kurzen Zusatz zur Ladung auf
erérterungsbedirftige Umstande hinzuweisen. Bei der
Durchfihrung der Anhérung ist darauf zu achten, dass
alle aufklarungsbediirftigen Umsténde mit den Beteiligten
erortert werden und sie Gelegenheit zur Stellungnahme
auch zu Rechtsfragen erhalten.

Der Vorsitzende leitet die Anhérung; sie ist nicht
offentlich. Uber die Anhérung (und ggf. Vernehmung) ist
von einem Mitglied der Patentabteilung oder einem
Schriftfiihrer eine Niederschrift zu fertigen, die den
wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und
die rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten
enthalten soll. Die 8§88 160a, 162 und 163 ZPO sind
entsprechend anzuwenden (§ 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 46
Abs. 2 PatG). Zu protokollieren sind unter anderem: Ort,
Datum, Anwesende, dul3erer Hergang der Verhandlung,
zu berucksichtigender neuer Stand der Technik, neue
Umstande und Gesichtspunkte, soweit sie fir das
Verstandnis des Ganges der Anhorung erforderlich sind
oder der Gewahrung des rechtlichen Gehdrs dienen,
aulRerdem die rechtserheblichen Erklarungen der
Beteiligten, d. h. alles, was den Patentgegenstand
materiell verandert oder das Verfahren berihrt, z.B. alle
Antrdge, Antragsanderungen und Antragsricknahmen,
einschlieRlich der Anderungen der Patentunterlagen,
Verzichte, sowie sonstige Erklarungen.

Es ist zulassig, den Inhalt der Niederschrift mit Kurz-
schrift, einer Kurzschriftmaschine oder mit einem
Tonaufnahmegerat vorlaufig aufzuzeichnen. In diesem
Falle ist die Niederschrift unverzuglich nach der Anhérung
herzustellen. Die Niederschrift ist den Beteiligten
vorzulesen oder zur Durchsicht vorzulegen. Ist der Inhalt
des Protokolls nur vorlaufig aufgezeichnet worden, so
geniigt es, wenn die Aufzeichnungen vorgelesen oder
abgespielt werden: In der Niederschrift ist zu vermerken,
dass dies geschehen und sie von den Beteiligten
genehmigt ist. Werden Einwendungen erhoben, so sind
diese ebenfalls zu vermerken. Die Niederschrift ist vom
Vorsitzenden und von dem protokollfiihrenden Mitglied
der Abteilung bzw. Schriftfihrer zu unterzeichnen (8§ 163
ZPO). Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der
Niederschrift; sie soll ihnen alsbald nach der Anhdrung
Uibersandt werden.

Das Ziel der Anhdrung ist es, eine abschlieBende
Entscheidung zu treffen, die am Ende der Anhérung nach
eingehender Beratung als Beschluss verkiindet wird (8 59
Abs. 4 PatG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 2 PatG). An den
verkiindeten Beschluss ist das Deutsche Patent- und
Markenamt gebunden. Danach eingereichte Schriftséatze
der Beteiligten durfen nicht mehr berlcksichtigt werden.
Bei der Beschlussverkiindung genigt es, lediglich 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. Ein Wider-
spruch zwischen mitgeteilter und schriftlicher Begriindung
ist unschadlich. Letztere ist unverzlglich anzufertigen.
Die Tatsache der Verkiindung wie auch der Tenor des
verkiindeten Beschlusses sind in die Niederschrift Uber
die Anhoérung aufzunehmen. Die gemaR § 59 Abs. 4 PatG
i.V.m. 8§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG vorgeschriebene
Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung des vollstandi-
gen Beschlusses (Tenor und Begriindung) wird durch die
Verkundung nicht ersetzt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz
PatG).

45.2 Beweisaufnahme

Voraussetzung fiir die Vernehmung von Zeugen,
Sachverstandigen und Beteiligten ist der Erlass eines
Beweisbeschlusses. Der Beweisbeschluss kann im
schriftlichen Verfahren oder bei der Anhodrung erlassen
werden. Im letzteren Fall ist der Beweisbeschluss zu
verkiinden und zu protokollieren. Eine Anderung des
Beweisbeschlusses ist jederzeit mdglich. Um Ausfuhrung
des Beweisbeschlusses kann auch das zustandige
Amtsgericht ersucht werden. Nach § 128 Abs. 1 PatG
sind die Gerichte verpflichtet, dem Deutschen Patent- und
Markenamt Rechtshilfe zu leisten. Von Rechtshilfeersu-
chen ist jedoch nur in Ausnahmeféllen Gebrauch zu
machen, z.B. wenn das Beweisthema keine schwierigen
technischen Einzelheiten enthélt und die Patentabteilung
voraussichtlich keine erganzenden Fragen an den
Zeugen haben wird.

Die schriftiche Beantwortung einer Beweisfrage
(schriftliche Zeugenaussage) kann angeordnet werden,
wenn dies im Hinblick auf den Inhalt der Beweisfrage und
die Person des Zeugen fir ausreichend erachtet wird
(8 377 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Eines Einverstéandnisses der
Parteien bedarf es nicht. Die frilher notwendige
eidesstattliche Versicherung der Aussage ist nicht mehr
notwendig, aber natirlich seitens des Zeugen erlaubt.
Allgemein ist davon auszugehen, dass eine schriftliche
Zeugenaussage (auch wenn es sich um eine eidesstattli-
che Versicherung handelt) einen geringeren Beweiswert
hat als eine mundliche Aussage, da der personliche
Eindruck und der Einfluss der Parteitffentlichkeit fehlen
(BPatG GRUR 1978, 359). Als Beweismittel fur eine
offenkundige Vorbenutzung (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG) ist
eine schriftliche Zeugenaussage im Ubrigen meist nicht
geeignet (BPatGE 22, 63).



In Féllen, in denen eine Zeugenvernehmung erforderlich
wird, empfiehlt es sich, gemaR § 27 Abs. 3 PatG das
rechtskundige Mitglied heranzuziehen.

Neben der Anhérung und Zeugenvernehmung kann die
Patentabteilung auch andere zur Aufklarung der Sache
erforderliche Ermittlungen anstellen, z.B. Beweis durch
Augenschein (durch Vorfihrung oder Besichtigung)
erheben, Sachverstédndigengutachten einholen, sich
Urkunden vorlegen lassen.

4.6. Zwischenbescheid

Der Erlass eines Zwischenbescheides ist im Einspruchs-
verfahren nicht zwingend vorgeschrieben. Selbst, wenn
keine Anhoérung durchgefuhrt wird, ist moglichst ohne
einen Zwischenbescheid Beschluss zu fassen. Dies setzt
aber voraus, dass den Beteiligten zu allen der Entschei-
dung zugrunde liegenden Umstanden im schriftlichen
Verfahren rechtliches Gehdr gewahrt worden ist.

Folgende Grundsatze gelten in erster Linie fur das
schriftliche Einspruchsverfahren, kénnen aber auch im
Vorfeld einer Anhérung beachtlich sein:

Rechtlich zwingend erforderlich ist ein Bescheid
beispielsweise dann, wenn die Patentabteilung neue
Umstande in das Verfahren einfiihren will oder Anderun-
gen der Patentschrift fir erforderlich halt, die nicht nur
redaktioneller Art sind. Ein Bescheid ist nicht schon
deshalb erforderlich, weil die Patentabteilung in ihrem
Beschluss im Verfahren befindliche Entgegenhaltungen
unter anderen Gesichtspunkten als bisher wirdigen will.
Er ist entbehrlich wenn die Entgegenhaltungen dabei nur
unter Anwendung allgemeiner Denkgesetze und des
eigenen Fachwissens der Patentabteilung ausgewertet
werden, ohne dass ,Umstande“ oder ,Tatsachen“ der
AuRenwelt eingeflihrt werden, die erst nach Gewéahrung
einer AuRerungsfrist hatten beriicksichtigt werden diirfen
(BGH GRUR 1966, 583 - , Abtastverfahren”).

Sind vom Patentinhaber neue, inhaltlich geénderte
Unterlagen eingereicht worden und erscheinen die
vorgelegten Anspriche der Patentabteilung gewahrbar,
so genigt es, wenn die Unterlagen vor der abschlieBen-
den Beschlussfassung den Ubrigen Beteiligten unter
Fristsetzung zur AuRerung zugestellt werden. Eines
besonderen Bescheides bedarf es hierzu nicht. Die
Zustellung des Zwischenbescheides, mit dem die
Patentabteilung eine Anderung der Unterlagen vorge-
schlagen bzw. angeregt hat, kann die Zustellung des
Antrags des Patentinhabers nicht ersetzen (BPatG
BIPMZ 1984, 240; 1986, 181). Es empfiehlt sich auch,
Anderungen der Beschreibung, die den Stand der
Technik betreffen, dem Einsprechenden vor der
Beschlussfassung zuzustellen.

Erachtet die Patentabteilung die neuen Anspriiche auf
Grund der bereits in das Verfahren eingefihrten und dem
Patentinhaber bekannten Umstande fur nicht gewahrbar,
so ist ein Bescheid vor Beschlussfassung uber den
Widerruf des Patents nicht erforderlich. Soll der
vollstandige Widerruf oder der zu einer beschrankten
Aufrechterhaltung des Patents fuhrende Widerruf mit
unzulassiger Erweiterung des Patentbegehrens

begriindet werden, so muss der Patentinhaber vor der
Beschlussfassung auf diesen Mangel hingewiesen
werden. Ein Bescheid vor der Beschlussfassung ertbrigt
sich insbesondere dann, wenn die Einsprechenden zu
inhaltlich geénderten Ansprichen Stellung genommen
hatten und dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben war,
sich hierzu zu &uRern (BGH GRUR 1966, 583 -
~Abtastverfahren”).

Wird ein Zwischenbescheid erlassen, so soll die
Patentabteilung darauf hinweisen, dass bei der
Einreichung neuer Anspriiche gleichzeitig die Beschrei-
bung diesen Anspriichen geméaR § 10 der Patentverord-
nung anzupassen und der im Einspruchsverfahren
entgegengehaltene einschlagige Stand der Technik
anzugeben ist. Ferner soll sie darauf hinweisen, dass
etwa notwendig gewordene Anderungen der Zeichnun-
gen gleichzeitiy angegeben und bei Anderung der
Zeichnungen der Patentschrift neue vorschriftsmaiige
Zeichnungen in entsprechender Stlickzahl eingereicht
werden. Zur Vermeidung zeitraubender Nachprifungen
soll die Patentabteilung darauf hinwirken, dass der
Patentinhaber - insbesondere bei umfangreichen
Anderungen der Patentanspriiche - sogleich mit der
Vorlage der neuen Anspriiche entsprechend § 10 der
Patentverordnung im Einzelnen angibt, an welcher Stelle
der urspringlichen Unterlagen und der Patentschrift die
neu in Anspriiche aufgenommenen Merkmale als zur
Erfindung gehorig offenbart sind.

Der Zwischenbescheid bereitet die abschlieBende
Entscheidung Uber den Einspruch vor. Er hat daher alle
aufklarungsbedirftigen Tatsachen abzuhandeln. Ein
weiterer Zwischenbescheid ist mdglichst zu vermeiden.

Findet im Einspruchsverfahren eine Anhoérung auf Antrag
oder aus Sachdienlichkeitsgrinden statt, ist in einem
Zusatz zur Ladung auf die erdrterungsbedirftigen Punkte
hinzuweisen.

Der Zwischenbescheid und/oder der Zusatz zur Ladung
kann auch allein vom Berichterstatter erlassen werden,
wenn ihm der Vorsitzende der Patentabteilung diese
Aufgabe Ubertragen hat (§ 27 Abs. 4 PatG). Der Bescheid
ist so abzufassen, dass er die Vorlaufigkeit der
Auffassung des Berichterstatters zum Ausdruck bringt.

4.7. Fristen

4.7.1 Grundsatzliches

Fristen sind im Einspruchsverfahren nur zu setzen fur
Verfahrenshandlungen der Beteiligten, die zur Vorberei-
tung einer Anhoérung oder Entscheidung erforderlich
erscheinen, insbesondere fur Erklarungen  ber
klarungsbedurftige Punkte, zur Einreichung geanderter
Unterlagen, zur Vorlage von Urkunden usw.

4.7.2 Bemessung der Fristen

Wenngleich sich wegen der Vielzahl der moéglichen Félle
allgemeinverbindliche Regeln nicht aufstellen lassen,
kénnen kurze Fristen insbesondere dann angemessen
sein, wenn lediglich einzelne Angaben tatséchlicher Art



angefordert oder nur Anderungen der

vorgeschlagen werden.

Unterlagen

Zur AuRerung auf den Einspruch bzw. die Einspriiche
oder auf einen Zwischenbescheid ist im Normalfall eine
Frist von drei Monaten zu setzen. Bei Vorlage eines
begrindeten Antrags auf Fristverlangerung ist die Frist in
jedem Fall auf insgesamt drei Monate zu erstrecken.

Erstmalige Fristverlangerungen kdnnen auf Antrag
gewahrt werden, wenn der Antragsteller ausreichende
Grinde daflr darlegt. Weitere Fristverlangerungen
werden nur gewahrt, wenn berechtigtes Interesse sowie
das Einverstandnis der anderen Beteiligten glaubhaft
gemacht werden (§ 18 DPMAV).

Bei der Bemessung der Frist soll auch die Geschéftslage
der Patentabteilung mit berucksichtigt werden. Kurze
Fristen sollen also nur dann gesetzt werden, wenn die
Geschéftslage der Patentabteilung dies rechtfertigt, wenn
also auch die Entscheidungen oder Stellungnahmen der
Patentabteilung im Regelfall bereits nach kurzer Frist
ergehen.

Zur Gewahrung von Fristverlangerungen wird auf die
entsprechenden Ausfiihrungen in den Richtlinien fiir das
Prifungsverfahren, Kapitel 3 unter Nr. 3.5. verwiesen, die
sinngemaf zu beachten sind.

4.8. Verspatetes Vorbringen

Wegen der Fristgebundenheit des Einspruchs besteht fur
den Einsprechenden kein Anspruch auf Bertcksichtigung
verspatet vorgebrachten Materials.

Wegen des Untersuchungsgrundsatzes hat die
Patentabteilung aber die Relevanz des Materials zu
prifen und entscheidet nach pflichtgemaRem Ermessen,
ob es in das Verfahren einzufiihren ist (BGH BIPMZ
1977/277 - ,Gleichstromfernspeisung").

Ist es erheblich, wird es bei der Entscheidung beriicksich-
tigt. Ist es unerheblich, wird das verspatete Vorbringen
wegen Fristiberschreitung als unzuldssig zurlickgewie-
sen, ohne dass sachlich darauf eingegangen wird.

4.9, Kosten

Nach 8§ 62 Abs. 1 PatG kann die Patentabteilung in dem
Beschluss Uber den Einspruch bestimmen, inwieweit
einem Beteiligten die durch eine Anhérung oder eine
Beweisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen
(Kostenentscheidung). Die Patentabteilung kann dies
auch bestimmen, wenn der Einspruch ganz oder teilweise
zurickgenommen oder auf das Patent ganz oder
teilweise verzichtet wird. Sie kann auferdem anordnen,
dass die Einspruchsgebihr ganz oder teilweise
zurtickgezahlt wird, wenn es der Billigkeit entspricht (§ 62
Abs. 1 Satz 3 PatG).

Das Patentgesetz geht davon aus, dass im Einspruchs-
verfahren grundséatzlich jeder Beteiligte seine Kosten
selbst tragt. Fur eine Kostenentscheidung ist in der Regel
Voraussetzung, dass die Kosten durch ein schuldhaftes
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Verhalten eines Beteiligten entstanden sind (BPatGE 1, 94),
beispielsweise eine wegen spat vorgebrachten Materials
notwendig gewordene Terminsadnderung oder Vertagung
einer Anhérung. Im Rahmen dieses Grundsatzes ergeht
die Kostenentscheidung nach billigem Ermessen. Ist in
einem Einspruchsverfahren Antrag auf Kostenentschei-
dung gestellt, so ist Uber diesen Antrag in der Beschluss-
formel zu entscheiden.

Die Kostenfestsetzung selbst erfolgt durch den Beamten
der Geschéftsstelle. Die vollstreckbare Ausfertigung wird
vom Urkundsbeamten der Geschéftsstelle des Bundespa-
tentgerichts erteilt.

4.10. Rucknahme des Einspruchs

Die Ricknahme des Einspruchs beendet die Verfahrens-
beteiligung des Einsprechenden. Das Einspruchsverfah-
ren wird nach § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen
ohne den Einsprechenden fortgesetzt und durch Erlass
eines Beschlusses beendet.

Bei Ricknahme eines Einspruchs, in dem eine
widerrechtliche Entnahme geltend gemacht ist, kann
dieser nicht von Amts wegen nachgegangen werden, da
nur der Verletzte zu ihrer Geltendmachung berechtigt ist.

5. Begrindung der Beschliisse

Nach § 59 Abs. 4 PatG i.V.m. § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG
sind die Beschliisse der Patentabteilung zu begriinden,
schriftlich auszufertigen und allen Beteiligten von Amts
wegen zuzustellen. Sie sind mit einer Rechtsmittelbeleh-
rung zu versehen. Aufbau und Inhalt der Beschliisse
richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalles. Der
Beschluss enthélt einen besonderen, von der Begrin-
dung auferlich getrennten Ausspruch, die Beschlussfor-
mel (Tenor). Diese enthélt die eigentliche Entscheidung.
Sie geht bei Widerspruch zwischen dem Wortlaut der
Formel und der Griinde letzteren vor.

Die Grinde bestehen regelméaRig aus dem Tatbestand
und den Entscheidungsgriinden. Im Tatbestand sollen
das Patentbegehren und die dazu erhobenen Angriffs-
und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der
gestellten Antréage nur ihrem wesentlichen Inhalt nach
knapp dargestellt werden. Wegen der Einzelheiten des
Sach- und Streitstandes soll auf Schriftsatze, Protokolle
und andere Unterlagen verwiesen werden (vgl. § 313
Abs. 2 ZPO). Die Entscheidungsgriinde enthalten eine
kurze Zusammenfassung der Erwagungen, auf denen die
Entscheidung in tatséchlicher und rechtlicher Hinsicht
beruht (vgl. § 313 Abs. 3 ZPO). In aller Regel wird nur
Strittiges néher zu erdrtern sein.

Das Zitieren unverdffentlichter Entscheidungen st
moglichst zu vermeiden. Die Patentabteilung kann sich
aber die in der unverdffentlichten Entscheidung
vertretene Auffassung zu eigen machen.
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