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Sachverhalt:

Die A-GmbH ist Inhaberin des Patents P1, dessen Anmeldung beim DPMA am

20. September 2005 eingereicht und dessen Patenterteilung am 15. August 2007
veroffentlicht worden ist. Das Patent betrifft ein Ceranfeld aus opaker, homogen ge-
farbter Glaskeramik mit einem Farbton nach RAL 7016, welches deshalb eine gerin-
ge Schmutzauffalligkeit aufweisen soll. Gegen das Patent P1 sind fiunf Einspriiche

eingegangen.

Einsprechender A ist Anton Maier aus M. Er reicht seinen Einspruch am Dienstag,
dem 14. November 2007 beim Patentinformationszentrum in Stuttgart ein, dessen
Mitarbeiter den Schriftsatz zum DPMA senden, wo er am 16. November 2007 ein-
geht. Einsprechender A nennt die deutsche Offenlegungsschrift DE 102 14 022 Al,
die auf eine am 4. August 2002 eingereichte Anmeldung zuriickgeht und die am

5. Februar 2004 vero6ffentlicht wurde. Er macht geltend, dass demgegeniber der Ge-

genstand des Patents P1 nicht neu sei.

Einsprechende B ist die C AG aus V. Sie reicht den Einspruch am 12. September
2007 bei der Dienststelle Jena des DPMA ein. Einsprechende B nennt die Druck-
schrift DE 10 2005 025 556 B3, die am 21. Dezember 2005 eingereicht und am 21.
Juni 2007 verdffentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegentber der Gegenstand

des Patents P1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. AuRerdem ist sie der Auf-
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fassung, dass die im Anspruch des Patents getroffene Farbwahl nicht die technische
Ldsung einer technischen Aufgabe, sondern &sthetischer Natur sei und somit keine
Technizitat aufweise. Der Gegenstand des Patents sei folglich dem Patentschutz

nicht zuganglich.

Einsprechende C ist die D GmbH & Co. KG aus A. Sie reicht den Einspruch am

12. November 2007 beim DPMA ein. Einsprechende C nennt die Druckschrift DE 10
2004 023 456 Al, die am 21. Mai 2004 eingereicht und am 24. November 2005 ver-
offentlicht wurde, und bezweifelt, dass demgegenuber der Gegenstand des Patents
P1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. AuRerdem nennt sie die Druckschrift
DE 20 2005 003 456 U1, die am 4. Mai 2005 eingereicht, am 14. August 2007 einge-
tragen und am 20. September 2007 veréffentlicht wurde, und bezweifelt, dass dem-
gegenuber der Gegenstand des Patents P1 neu sei. Auf dem Briefkopf ist der Name
des Vertreters der Einsprechenden C, Patentanwalt Citius, ersichtlich, jedoch fehlt

auf dem Einspruchsschriftsatz die Unterschrift.

Einsprechende D ist die X GmbH aus K. Sie reicht den Einspruch am 2. November
2007 beim DPMA ein. Einsprechende D macht eine widerrechtliche Entnahme gel-
tend. Sie reicht, um die widerrechtliche Entnahme belegen zu kdnnen, druckschriftli-
che Unterlagen als Kopien ein und bietet einen Zeugen an, der bei dem Unterneh-
men als Entwicklungsleiter beschaftigt ist. Am 7. Februar 2009 nimmt sie den Ein-

spruch zurlck.

Einsprechende E ist die V GmbH aus F. Sie reicht den Einspruch am 7. November
2007 beim DPMA ein. Die Einspruchsgebihr von 200 € geht im DPMA am 27. No-
vember 2007 ein. Einsprechende E nennt au3erdem die Druckschrift DE 103 23 458
Al, die am 2. April 2003 eingereicht und am 6. Oktober 2005 vero6ffentlicht wurde,
und bezweifelt, dass demgegentber der Gegenstand des Patents P1 auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhe. Das DPMA teilt der Einsprechenden E am 20. November
mit, dass der Einspruch als nicht erhoben gilt, da die Einspruchsgebthr erst nach
Ablauf der Einspruchsfrist eingegangen sei. Der Vertreter der Einsprechenden bean-
tragt Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist, da er die Zahlungsfrist nicht schuldhaft

versaumt habe. Er sei in seiner kleinen Kanzlei fir die Uberweisungen und die Frist-
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Uberwachung personlich zustandig. Er sei am 8. November nach Athen geflogen und
wollte nach seiner Ruckkehr am 12. November die Einspruchsgebihr tberweisen. In
Athen sei er schwer erkrankt und erst am 26. November zuriick nach F gekommen;
er habe die Gebuhrenzahlung unverziglich mit Stellung des Wiedereinsetzungsan-

trags nachgeholt.

Die Patentinhaberin bestreitet die Zulassigkeit des Einspruchs der Einsprechenden
C, da der Einspruch keine eigenhandige Unterschrift trage. Sie reicht Anspriiche ge-
mal3 Hilfsantrag ein, wobei sie ein Merkmal - dargestellt nur in den vier Figuren - in
den Anspruch 1 des Hilfsantrags aufnimmt, welches zeigt, dass das Ceranfeld mit
einem Sensor-Touch Bedienfeld ausgestattet ist. Sie bestreitet aulierdem, dass der
Einspruch der Einsprechenden E zulassig ist, da die Einspruchsgebthr nicht recht-

zeitig beim DPMA eingegangen sei.

Die Einsprechende C macht weiterhin geltend, dass der Gegenstand des Patents P1
gegenuber den genannten Druckschriften nicht patentfahig ist. Sie erachtet Anspruch
1 nach Hilfsantrag als unzulassig, da das zusatzlich eingefiigte Merkmal nur in den
Figuren gezeigt werde und nicht in der Beschreibung zu finden sei. Somit sei das

Merkmal nicht als zur Erfindung gehorig offenbart.

Die Patentabteilung widerruft das Patent mit Beschluss vom 15. Januar 2010, zuge-
stellt am 22. April 2010, da das beanspruchte Ceranfeld gegentber der Druckschrift
DE 10 2004 023 456 Al nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin legt hiergegen am 25. Mai 2010 (Dienstag nach Pfingsten) Be-
schwerde ein. Sie beantragt die Aufhebung des Beschlusses der Patentabteilung
und die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang, hilfsweise im Umfang des
Hilfsantrags.

Der Senat weist die Beschwerde nach mindlicher Verhandlung zuriick. Der Gegens-
tand des Patents gehe nach Haupt- und nach Hilfsantrag Uber den Inhalt der Anmel-
dung in der Fassung hinaus, in der sie bei der fur die Einreichung der Anmeldung
zustandigen Behdrde urspringlich eingereicht worden sei, da das Merkmal "opak” in

den urspringlichen Anmeldeunterlagen nicht beschrieben worden sei. Die Patentin-
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haberin tragt in der mindlichen Verhandlung vor, dass der Widerrufsgrund der unzu-
lassigen Erweiterung beztiglich des Hauptantrags im Verfahren vor dem Patentamt
nicht behandelt worden sei und somit vor dem Bundespatentgericht auch nicht he-
rangezogen werden dirfe. Sie beantragt die Zulassung der Rechtsbeschwerde, der

stattgegeben wird.

Aufgabe:

Nehmen Sie gutachterlich zum Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren

Stellung.
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Teil 11

Patentanwalt Maier reicht als Vertreter fur die Firma Huber am 5.6.2012 eine 10 An-
spruche umfassende Patentanmeldung im DPMA ein und beantragt die Prufung. Die
Mandantin bittet ihn, die Nennung der Erfinder mdglichst lange hinauszuziehen, da
es in der Firma noch Streitigkeiten dariber gebe, welche Personen an der Erfindung

beteiligt waren.

Im ersten Prifungsbescheid fuhrt die Prifungsstelle aus, dass der Gegenstand nach
dem Patentanspruch 1 im Hinblick auf den ermittelten Stand der Technik nicht pa-
tentfahig und der Anspruch daher nicht gewahrbar sei, jedoch ein zusatzlich die
Merkmale des Patentanspruchs 3 aufweisender neuer Patentanspruch 1 voraussicht-

lich gewahrbar ware.

Als Reaktion darauf reicht Patentanwalt Maier einen neuen Anspruchssatz mit einem
entsprechend geénderten Patentanspruch 1 sowie eine angepasste Beschreibung
ein, wobei der Anspruchssatz nunmehr 11 Patentanspriiche umfasst. Hilfsweise be-

antragt Patentanwalt Maier die Durchfihrung einer mindlichen Anhérung.

Am 20.5.2013 reicht Patentanwalt Maier beim DPMA eine PCT-Anmeldung ein, in
der die deutsche Patentanmeldung als Prioritdt beansprucht wird. Die internationale
Anmeldung umfasst 11 Anspriiche. Anderungen an der automatischen Bestimmung

von Deutschland nimmt Patentanwalt Maier nicht vor.

Im Oktober 2013 erhalt Patentanwalt Maier den internationalen Recherchebericht,
woraufhin er beim Internationalen Biro einen geanderten Anspruchssatz mit insge-

samt 15 Ansprichen einreicht.

Ungefahr finf Monate nachdem Patentanwalt Maier die neuen Anspriche beim
DPMA eingereicht hat, erhalt er vom Amt die Mitteilung mit dem sinngemal3en Inhalt,
dass aufgrund der Anderung der Anmeldung durch die Erhéhung der Anzahl der Pa-
tentanspriiche eine erhdhte Anmeldegebuhr fallig geworden, jedoch der damit ent-
standene Differenzbetrag zur bereits entrichteten Anmeldegebihr innerhalb der Frist
nicht oder nicht vollstandig entrichtet worden sei, und dass somit die beantragte An-
derung aufgrund der Nichtzahlung der erforderlichen Gebuhren als nicht vorgenom-
men gelte und deshalb die nachgereichten Patentanspriiche im weiteren Verfahren

nicht berticksichtigt werden kénnten.
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Patentanwalt Maier sieht in Rucksprache mit der Mandantin keinen Handlungsbe-
darf, da diese den letzten der 11 eingereichten Anspriche nicht unbedingt benotigt
und er davon ausgeht, dass das Prifungsverfahren mit den ,ibrigen” zuletzt einge-

reichten 10 Ansprichen weitergefuhrt wird.

Am 25. April 2014 erhalt Patentanwalt Maier vom DPMA einen Zurtickweisungsbe-
schluss, der sich in der Begrindung auf fehlende Patentfahigkeit stitzt. Die Mandan-
tin ist ziemlich aufgebracht, als sie von Patentanwalt Maier tUber die Zuriickweisung
informiert wird. Patentanwalt Maier beruhigt sie mit dem Hinweis, dass man im ,Not-

fall“ immer noch auf die internationale Anmeldung zurtickgreifen kénne.

Aufgabe:
Geben Sie zu dem bisherigen Verfahrensverlauf ( Stand 1. Mai 2014) eine gutachter-

liche Stellungnahme ab und legen Sie dabei insbesondere dar, welche MalRBhahmen
Patentanwalt Maier an den verschiedenen Stellen des Verfahrens hatte treffen kon-
nen, um eine Zuriickweisung zu vermeiden, und welche er nunmehr nach der erfolg-
ten Zurtckweisung treffen muss, damit das Prufungsverfahren fortgesetzt werden
und die Prifungsstelle moglichst zeitnah einen Erteilungsbeschluss erlassen kann.
Gehen Sie auch darauf ein, was Patentanwalt Maier unternehmen musste, um die
internationale Anmeldung in der nationalen deutschen Phase alternativ zu der deut-

schen Patentanmeldung oder auch zusétzlich zu dieser fortfihren zu kdénnen.
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