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6 W (pat) 63/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 58 312.9-42

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. August 2001 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Ribel sowie die Rich-
ter Dipl.-Ing. TrUstedt, Heyne und Dipl.-Ing. Sperling

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1.) Unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses wird die
Sache zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurickverwiesen.

2. Die Beschwerdegebuhr ist zuruckzuzahlen.

Grinde

Die Patentanmeldung 199 58 312.9-42 "Eigensichere Badewannen-Ein- und
Uberlauf-Garnitur, wahlweise mit Mischwasser-Bodenzufluf® und Wannen-Uberlauf
am Ablaufloch" ist am 3. Dezember 1999 unter Inanspruchnahme der Perioritat der
Anmeldung in Deutschland vom 3. Dezember 1998 — DE 198 55 796.5 — angemel-

det worden.

Mit Bescheid vom 7. April 2000 und nochmaligem Hinweis vom 28. Juni 2000 hat
die Prufungsstelle fur Klasse E 03 C des Deutschen Patent- und Markenamts der
Anmelderin mitgeteilt, die beantragte Prioritat konne nicht gewahrt werden, da die

Nachanmelderin mit dem Voranmelder D... nicht Ubereinstimme.

Nach Vorlage einer Ubertragungserklarung vom Juli 2000, eingegangen am
3. August 2000, in der es ua heil3t: "Herr D... bestatigt, die Prioritatsrechte

auf V... Ubertragen zu haben", hat die Prufungsstelle mit Beschlufd vom

8. Marz 2001 unter Hinweis auf den Bescheid vom 7. April 2000 die Anmeldung

ohne weitere Begrindung gemal § 42 Abs 3 PatG zurtickgewiesen.



Hiergegen hat die Anmelderin am 4. April 2001 Beschwerde eingelegt und sinn-

gemal beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und die Beschwerdege-

buhr zurickzuzahlen.

Zur Begrundung ihres Antrags hat sie ausgeflhrt, das Prioritatsrecht sei vor dem

Anmeldetag der Nachanmeldung wirksam auf die Anmelderin Ubertragen worden.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zuldssig und auch begrindet. Sie fuhrt zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses und zur Zurlckverweisung an das Deutsche Patent-
und Markenamt. Wie ua der 4. Senat des Bundespatentgerichts in seiner Ent-
scheidung vom 18. Februar 1986 —4 W (pat) 56/85 — (BPatGE 28, 31 ff = Mitt
1986, 88 f) ausgefuhrt hat, ist die Frage, ob der Anmelder die Prioritat einer frihe-
ren Anmeldung zu Recht fur sich in Anspruch nimmt, keine Angelegenheit der
formellen, sondern der materiellen Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs. Sie kann
die Prufungsstelle nur prifen, wenn und soweit es auf sie — etwa wegen des Auf-
tauchens entscheidungserheblicher Entgegenhaltungen aus dem Perioritatsinter-
vall — fur die Prufung der Nachanmeldung konkret ankommt. Eine isolierte Prifung
der materiellen Berechtigung des Prioritdtsanspruchs und einer Entscheidung
hieriber —wie im vorliegenden Fall — ist grundsatzlich unzulassig (vgl auch
Schulte, PatG, 6. Aufl., § 40 Rdn 38 Mitte).

Des weiteren ist anzumerken, dall sich die Offensichtlichkeitsprifung nach
§ 42 PatG auf die dort genannten Mangel beschrankt. Eine Rige sonstiger Man-

gel ist selbst dann unzulassig, wenn sie offensichtlich sind (Schulte aaO § 42



Rdn 6). Der von der Prufungsstelle in inrem Beschlul herangezogene § 42 Abs 3
des Patentgesetzes kann mit der genannten Begrindung also nicht Rechtsgrund-

lage fur die Zuruckweisung der Anmeldung sein.

Diese Fehlbeurteilung durch die Prifungsstelle fuhrt auch zur Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr, da dies der Billigkeit entspricht (§ 80 Abs 3 PatG).

Die Priifungsstelle wird das Vorbringen der Anmelderin, die Ubertragung der Prio-
ritatsrechte sei vor dem Anmeldetag der Nachanmeldung erfolgt, bei der weiteren

Prafung der Anmeldung zu wurdigen haben, sollte es darauf ankommen, weil zB

entscheidungserhebliches Material aus dem Prioritatsintervall ermittelt wird.

Rubel Trustedt Heyne Sperling
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