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BESCHLUSS

In Sachen
der Patentanmeldung P 102 16 559. 9-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. November 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Anders, den
Richter Dipl.-Ing. Obermayer, die Richterin Martens sowie den Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner
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beschlossen:

1. Der Beschluly der Prifungsstelle fur Klasse H 03 H vom
12. August 2004 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Pri-
fung an das Patentamt zurtickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Mit Datum vom 12. Marz 2003 Ubersandte die Prifungsstelle 11.35 den Vertretern
der Anmelder eine Bibliographie-Mitteilung, die unter der Uberschrift ,Hinweise*
die Aufforderung enthielt, innerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw
Prioritatstag die Zusammenfassung (§ 36 PatG) nachzureichen. Die gesetzliche
Frist hierfur endete am 9. Juli 2003. Am 8. August 2003 ist die noch fehlende Zu-
sammenfassung beim Patentamt eingegangen.

Mit Beschluf® vom 12. August 2004 hat die Prufungsstelle fur Klasse H 03 H die
Anmeldung laut Urschrift auf Grund des § 42 Abs. 3 PatG zurlckgewiesen, da die
Anmelder der Aufforderung zur Einreichung der Zusammenfassung erst nach Ab-
lauf der gesetzlichen Frist nachgekommen seien.

Gegen den ihnen am 10. September 2004 zugestellten Beschluld haben die Ver-
treter der Anmelder am 6. Oktober 2004 Beschwerde eingelegt mit dem sinnge-

malen Antrag,

den angefochtenen Beschlu} aufzuheben, die Sache an das Pa-
tentamt zurtuckzuverweisen sowie die Beschwerdegebuhr zurtck-

zuzahlen.

Zur Begrindung fuhren sie aus, eine Aufforderung zur Beseitigung von Mangeln

seitens der Prufungsstelle sei nicht erfolgt. Die Bibliographie-Mitteilung vom



12. Marz 2003 stelle keinen Mangelbescheid dar, der Grundlage einer Zurickwei-

sung der Anmeldung sein konne.

Die zulassige Beschwerde der Anmelder ist begrundet.

Die Zuruckweisung der Anmeldung entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Die Anmelder
haben eine Zusammenfassung ihrer Anmeldung zwar erst nach Ablauf der Frist
des § 36 PatG nachgereicht. Dieser Umstand rechtfertigt jedoch flir sich gesehen
nicht die Zurickweisung der Anmeldung, da § 36 PatG keine gesetzliche Aus-
schlussfrist enthalt (vgl Schulte, PatG, 6. Auflage § 36 Rn 15). Vielmehr ist eine
Nachreichung auch nach Ablauf der 15-Monats-Frist mdglich. Ist der Ablauf der
Frist des § 36 PatG vom Patentamt bereits gertigt worden, kann eine Zurickwei-
sung der Anmeldung fruhestens dann erfolgen, wenn die zur Mangelbeseitigung
bestimmte Frist nach § 42 Abs. 1 Satz 1 PatG bzw § 45 Abs. 1 PatG abgelaufen
ist, was vorliegend schon deshalb nicht der Fall ist, weil ein Mangelbescheid sei-
tens des Patentamts nicht ergangen ist.

Nachdem die unsachgemale Behandlung der Anmeldung durch die Prafungs-
stelle kausal fur die Beschwerdeeinlegung war, rechtfertigt dies die Ruckzahlung
der Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgrunden.

Die Zurtckverweisung der Sache an das Patentamt beruht auf § 79 Abs. 3 Nr. 1
PatG.

Dr. Anders Obermayer Martens Dr. Zehendner
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