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Sachverhalt und Antréage

2355.D

Die am 26. Juni 1998 ei ngegangene Beschwerde, fur die am
gl ei chen Tag di e Beschwer degebihr gezahlt worden ist,
richtet sich gegen die am 16. April 1998 zur Post
gegebene Ent schei dung der Prifungsabteilung Gber die

Zur uckwei sung der am 7. April 1995 ohne | nanspruchnahne
einer Prioritéat eingereichten Annel dung

Nr. 95 105 299. 2.

Di e Prifungsabteilung war zu dem Ergebni s gel angt, dafl3
di e Annel dung durch das deut sche Patent DE-C-43 33 806,
wof ir der Erteilungsbeschl uR am 25. Januar 1995
zugestellt worden war - eine Ofenl egung der am

4. OKtober 1993 bei m Deut schen Patentant eingereichten
Annel dung hatte nicht stattgefunden -, neuheitsschadlich
vor weggenonmen wur de.

| hre Entschei dung begrindete di e Priufungsabteilung im
wesentlichen damt, dall das deutsche Patent seit

Zustel lung des Erteilungsbeschl usses der Offentlichkeit
zugangl i ch gewesen sei und verw es hierzu auf ein

GQut achten der Generaldirektion 5, das in Kopie
"Uberreicht” wurde. Darin wurde ausgefuhrt, dal eine

O fenl egungsschrift nach 8 32 (2), Satz 3 des deutschen
Pat ent geset zes (DEPat G nicht veroffentlicht werde, wenn
die Patentschrift bereits verdffentlicht worden sei

D es konne auch dann eintreten, wenn der Erteil ungs-
beschl ul3 vor demin 8§ 32 (2) DEPat G vorgesehenen

O fenl egungsterm n ergehe und das Erschei nen der
Patentschrift deshalb unmttel bar bevorstehe. So sei es
i mvorliegenden Fall gewesen. Die Veroffentlichung der
Patenterteilung und damt auch der Patentschrift sei
erst am 8. Juni 1995, also ca. zwei Mpnate nach Abl auf
der 18-Monatsfrist erfolgt. Deshalb konme es fir die
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Frage, ob das Patent gemaR Artikel 54 (1) EPU zum St and
der Techni k gehore, darauf an, ob die Offentlichkeit
dennoch vom Inhalt des Patents Kenntnis habe erl angen
kénnen. Dies sei zu bejahen. Denn genmal3 8§ 31 (1) Satz 2
DEPat G stehe die Einsicht in die Akten von Patenten
jedermann frei. Bei Fehlen einer Ofenl egung werde die
freie Einsicht mt der Patenterteilung, d. h. mt dem

W r ksamwer den des Erteil ungsbeschl usses gewahrt, wozu
auf Benkard PatG § 31, Rdn. 4 und Schulte PatG § 31,
Rdn. 22 verw esen werde. Wrksam werde der

Ertei l ungsbeschluld mt der Zustellung gemal? 8§ 47 (1)
Satz 1 DEPat G Di e Miglichkeit der Akteneinsichtnahnme
vor Veroffentlichung der Patenterteil ung habe insofern
bestanden, als Dritte vom Patenti nhaber sel bst oder vom
zust andi gen Pridfer |Informati onen Uber den Gegenstand des
Patents sow e den Zeitpunkt der Anmel dung oder Erteil ung
hatten erhalten kdnnen, der sie zu ei nem

Akt enei nsi cht santrag veranl aldt hatte.

Cegen diese Ansicht wandte sich die am 26. August 1998
ei ngegangene Beschwer debegrindung, die geltend nmachte,
dall die Lehre des Patents erst ab Verdffentlichung der
Patenterteilung imPatentblatt Stand der Techni k genald
Artikel 54 (2) EPU werde und die Akten erst ab di esem
Zei t punkt frei zuganglich seien. H erzu wrde auf den
Beschl uR des Bundespatentgerichts vom 23. Dezenber 1994
- 4W pat)41/94, Bl fPMZ 1995, 324 - verw esen.

Ferner wurde die Verletzung des rechtlichen Gehoérs

i nsofern geltend gemacht, als aus dem Pruf ungsbeschei d
vom 9. Dezenber 1997 nicht ersichtlich gewesen sei, we
di e Prifungsabteilung zu der Auffassung gel angt sei, dal
mt der Zustellung des Erteilungsbeschl usses eine

Annel dung bei m Deut schen Patentant der Offentlichkeit
zugénglich sein sollte. Die Auffassung sei erstmals mt
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der Zur idckwei sungsent schei dung begr indet wor den.

Di e Annel derin beantragt, die angefochtene Entschei dung
auf zuheben und das Prif ungsverfahren ohne

Ber ticksi chtigung der DE-C-4 333 806 fortzusetzen sow e
di e Rickzahl ung der Beschwerdegebihr und hil f swei se
nmindl i che Ver handl ung, soweit der Antrag auf Aufhebung
der angefochtenen Entschei dung betroffen ist.

Ent schei dungsgr inde

2355.D

D e Beschwerde ist zul assig.

GenalR § 31 (1) Satz 2 DEPat G unterliegen die Akten von
Patenten der freien Akteneinsicht. Ein Patent |iegt vor,
wenn der Erteilungsbeschl u? durch Zustellung w rksam
geworden ist. Es trifft zu, dall Benkard (PatG@ GonG

9. Auflage, PatG 8§ 31, Rdn. 4, 7 und 11) und Schulte
(PatG 5. Auflage, 8 31, Rdn. 22) die Auffassung
vertreten, dall die Akten ab di esem Zeitpunkt der freien
Ei nsi cht zuganglich werden

Dagegen i st nach dem oben zitierten Beschl u3 des

deut schen Bundespat entgerichts di e Akteneinsicht erst ab
Veroffentlichung der Patenterteilung imPatentblatt, mt
der gleichzeitig die Patentschrift veroffentlicht wrd,
frei. Dies wird i mwesentlichen damt begrindet, dal
genall 8§ 69 (1), Satz 1 DEPat G di e mindliche Verhandl ung
vor den Beschwerdesenaten nur dann offentlich ist, wenn
ein H nweis auf die Mglichkeit der Akteneinsicht nach
8 32 (5) DEPat G (Veroffentlichung der O fenl egungs-
schrift) oder die Patentschrift nach 8 58 (1) DEPatG
veroffentlicht worden ist. Die Offentlichkeit der

Ver handl ung hat somt ihre Entsprechung in der
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Ver 6f fentlichung des Patentants, durch welche die
Ofentlichkeit erstmals Uber die eingereichte Anmel dung
oder das erteilte Patent unterrichtet wrd. Es wirde
kei nen Sinn machen, wenn einerseits der Offentlichkeit
di e frei e Akteneinsicht nach Zustellung des

Erteil ungsbeschl usses zustinde, ihr andererseits aber
di e Teil nahnme an mindl i chen Ver handl ungen verwehrt

wir de, sol ange noch kein H nweis auf die Erteilung im
Patentbl att veroffentlicht ist.

Di e Uberl egungen des Bundespat entgerichts werden von
Schubert und Leonhard in i hrem Aufsatz "Einsicht in die
Akten von Patenten”, Mtteilungen der deutschen

Pat ent anwél te 1993, 339 unternmauert.

Si e wei sen darauf hin, dall der Zeitpunkt der freien

Akt enei nsicht fur solche vor der O fenlegung erteilten
Patente dem Gesetz nicht unmttel bar zu entnehnen sei
da in 8 31 (1) DEPatG lediglich von der Einsicht in die
"Akten von Patenten” die Rede sei. Der Zeitpunkt koénne
sich auch nur auf die Veroffentlichung der

Pat enterteil ung bezi ehen.

Wirde man den Auffassungen von Benkard und Schulte

fol gen, entstinde zw schen der Zustellung des

Erteil ungsbeschl usses und der Veroffentlichung der
Erteilung i mPatentblatt oder spatestens bis zum Abl auf
von 18 Monaten ab Prioritatstag ein Zeitraum in dem
zwar der Inhalt der Akte der Offentlichkeit zuganglich
war e, der Patentinhaber aber ohne Schutz bliebe. Denn
genall § 58 DEPat G traten di e gesetzlichen Wrkungen und
damt das Verbietungsrecht (8 9 DEPatG sow e ein
nobgl i cher Unterl assungs- und Schadener sat zanspruch

(8 139 DEPatG mt der Veroffentlichung der Erteilung
des Patents imPatentblatt ein. Ein Schutz nach diesen
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Vorschriften bestinde demmach zum Zei t punkt der
Zust el lung des Erteil ungsbeschl usses noch nicht. Der

Ent schei dungsanspruch nach 8 33 DEPat G bestehe fir ein
sol ches Patent ebenfalls nicht, da keine Ofenlegung der
Annel dung erfol gt sei.

Auch wenn man die Bestimung des 8 31 (1) DEPatG im
Lichte i hrer geschichtlichen Entw cklung interpretiere,
werde klar, dal eine derartige Benachteiligung des

Annel ders vom Ceset zgeber nicht beabsichtigt worden sei.

Die freie Akteneinsicht sei 1968 in das Gesetz

auf genommen worden, als das Einspruchsverfahren als eine
Art Fortsetzung des Prifungsverfahrens noch der
Patenterteilung vorgel agert gewesen sei. I m Unterschied
zum heutigen Verfahren sei dem Erteil ungsbeschl ul3 stets
ei ne Bekannt machung vorausgegangen, wenn di e Annel dung
den vorgeschri ebenen Anforderungen fur die Erteilung
genugt habe. Zum Zei t punkt der Zustellung des

Erteil ungsbeschl usses sei also der Offentlichkeit in

j edem Fal| der Inhalt der zur Erteilung vorgesehenen
Annel dung bekannt gewesen, weil ja die Akte der

bekannt gemacht en Annmel dung bereits der freien

Akt enei nsi cht unterl egen habe.

Die Kammer halt diese Argunentationskette far
Uber zeugend und schliel3t sich ihr an.

Hi nzu kommt, dal} bei Patentannel dungen ausdricklich in
8§ 31 (2) DEPatG bestimmt ist, dalR die freie

Akt enei nsi cht voraussetzt, daR die Offentlichkeit von
der Miglichkeit der Akteneinsicht unterrichtet worden
i st.

Es gi bt keinen Gund, warum di es bei Akten von Patenten,
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deren Erteilung ohne vorherige Ofenl egung der Anmel dung
erfolgt, anders beurteilt werden sollte. Dieser
Gesi cht spunkt wird auch von Schubert und Leonhard aaO
ausgespr ochen.

D e Kammer konmm somt zu dem Ergebnis, dall das Patent
DE-C-43 33 806 i mH nblick auf die vorliegende Annel dung
ni cht zum Stand der Techni k gemaR Artikel 54 (2) EPU zu
rechnen ist.

D e Beschwerdef ihrerin macht ferner die Verletzung
rechtlichen Gehors geltend.

GemaR Artikel 113 (1) EPU dirfen Entscheidungen des
Eur opai schen Patentants nur auf G Unde gestitzt werden,
zu denen die Beteiligten sich aufRern konnten.

I n dem der Zur ickwei sungsent schei dung vorausgehenden

Pr Gf ungsbeschei d hatte die Prifungsabteil ung ausgefiihrt,
dall die in Rede stehende Annel dung in ihrer Gesantheit
vor weggenonmen wor den sei durch di e deutsche

Pat ent annmel dung DE 43 33 806, die zwar erst am

8. Juni 1995 als Patent veroffentlicht worden sei, aber
schon seit dem Erteil ungsbeschl uR des Prifers und dessen
Zustel lung am 25. Januar 1995 der Offentlichkeit
zugéngl i ch gewesen sei. Der Inhalt der DE-C-43 33 806
gelte daher als Stand der Techni k, und di e Annel dung
erfulle nicht das Erfordernis der Neuheit nach

Artikel 52 (1) und 54 EPU.

Der Beschwerdefidhrerin ist zuzugeben, dalR der Bescheid

| ei chter nachvol | zi ehbar gewesen wéare, wenn auf die

ei nschl 4gi gen geset zl i chen Besti nmungen verw esen worden
ware, insbesondere auf 8 31 (1), Satz 2 DEPatG der die
Ei nsicht in die Akten von Patenten betrifft und von der
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Beschwerdef threrin in ihrer Erw derung auf den Bescheid
auch ni cht herangezogen wurde, sondern |ediglich der
Absatz 2 dieser Bestimung, der die Einsicht in die

Akt en von Pat ent annel dungen regelt.

Andererseits ist anzuerkennen, dalR der Bescheid fir den
Ei nwand der mangel nden Neuheit sehr wohl eine Begrindung
liefert. Es wird nicht nur behauptet, dal3 die

DE- C-43 33 806 den Gegenstand der Annel dung vorwegni mt,
sondern auch, wenn auch knapp, dargel egt, warum Dem
Erfordernis von Artikel 113 (1) EPU dirfte somt
entsprochen sein. Allenfalls kénnte hier ein G enzfal
angenomren werden. Damt schei det aber der Vorwurf eines
wesent | i chen Verfahrensmangels, wie er fur die
Rickzahl ung der Beschwer degebihr genméR Regel 67 EPU

Vor ausset zung i st, aus.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die angefochtene
Ent schei dung der Begr indungspflicht gemal? Regel 68 (2),
Satz 1 EPU geniigt, wonach Entschei dungen des

Eur opai schen Patentants, die mt der Beschwerde

angef ochten werden koénnen, zu begrinden sind.

D es bedeutet, dall das die Entschei dung erl assende Organ
sei ne Entschei dung auch sel bst begrinden nuf3. Es i st

ni cht zul assig, ein GQutachten eines Dritten zu

"Uberrei chen”, und sich sel bst die Begrindung zu

er sparen.

GemaR Artikel 18 (2), Satz 4 EPU wird di e Prufungs-
abt ei l ung durch ei nen rechtskundi gen Prifer erganzt,
wenn sie dies nach Art der Entscheidung fir erforderlich
halt. Von dieser Miglichkeit hatte die Prifungsabteil ung
hi er Gebrauch machen sol | en.
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8.3 D e von der Priufungsabteilung sel bst auf einer knappen
hal ben Seite gegebene Begrindung befal3t sich nur mt
ei nem Tei | aspekt der Zuganglichkeit, enthéalt aber keinen
vol | st andi gen di e Entschei dung tragenden Gedankengang.
| nsbesondere fehlt die Ausei nandersetzung mt den
Ei nwendungen der Beschwer def threrin.

8.4 D e Entschei dung sel bst enthéalt somt keine ausreichende
Begr indung, so dal ein wesentlicher Verfahrensnmangel
vorliegt.

9. GemalR Regel 67 EPU fihrt das Vorliegen eines
wesent|ichen Verfahrensmangel s zur Rickzahl ung der
Beschwer degebihr, wenn der Beschwerde stattgegeben wrd
und di e Rickzahl ung wegen di eses Mangels der Billigkeit
ent spricht.

Wahrend nach der Rechtsprechung bei Fehl en einer
ausr ei chenden Begridndung in der Entscheidung die
Rickzahl ung der Beschwerdegebthr als billig angesehen
wird, fehlt es imvorliegenden Fall nicht an einer
ausr ei chenden Begrindung. Sie wird nur nicht in der
angef ocht enen Ent schei dung gegeben, sondern ist dieser
bei gef igt. Der Leser wird somt Uber die G unde der
Zur uckwei sung der Annel dung ausreichend informert, so
dalR Billigkeitsgrunde, die fur eine Rickzahl ung der
Beschwer degebihr sprechen wirden, nicht ersichtlich

si nd.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2355.D Y A
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2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung zur tickverw esen.

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird
zur ickgew esen.

Di e Ceschaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

A. Counillon C. T. WIlson
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