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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 41 03 132.6-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 13. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Moser sowie der Richter Dr. Vogel, Harrer und Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Der Beschlul® der Priufungsstelle fur Klasse C 01 B des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 1999 wird

aufgehoben.
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2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zurtckverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Griunde

Mit dem angefochtenen Beschlul3 vom 13. Dezember 1999 hat die Prifungsstelle
fur Klasse C 01 B des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung
P 41 03 132.6-41 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung von Kalziumkarbid"

aus den Grunden des Bescheids vom 28. Juni 1999 zurlckgewiesen.

Dem Beschlul liegen die urspriinglichen Ansprtiche 1 bis 3 zugrunde, die wie folgt

lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Kalziumkarbid dadurch gekenn-
zeichnet, dal® auf der Basis eines 3-Stoffsystems von Eisenkar-
bid, Kalk und Kohlenstoff in zwei Stufen eine CaC,-Bildung erfolgt,
wobei in einer ersten exothermen Stufe schmelzflissiges Rohei-
sen (FesC) und Kalk durch Einblasen von Sauerstoff auf eine
Temperatur > 1650°C vorzugsweise von ca 1700°C gebracht wird
und anschlieBend in einer reduzierenden und karbidbildenden
zweiten Stufe unter Zuflihrung von Kohlenstoff die aufgeschmolze-
ne chemisch aktive Kalkschmelze mit dem in Losung gegangenen

Kohlenstoff zu Kalziumkarbid (CaC,) reagiert.



2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dal} die
als Warmespeicher- und Katalysator eingesetzte Roheisenschmel-
ze (FesC) einmalig oder mehrmalig fur die Bildung von CaC; ein-

gesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet,
daf} die Karbidbildung in einem Sauerstoffkonverter erfolgt, der zur
Beschleunigung der Reaktionsvorgange der 2. Stufe mit einer Bo-

denspulung betrieben wird.

Im Bescheid vom 28. Juni 1999 war beanstandet worden, dal} die vorliegenden
Unterlagen den Fachmann weder in die Lage versetzen, nachzuvollziehen, wie er
zu dem geeigneten Ausgangsmaterial gelangen kdnne, noch unter welchen kon-
kreten Verfahrensbedingungen die Zielgrof3e der Karbidproduktion laut Beispiel A
erreichbar sei. Der Anmelder wurde daher aufgefordert, einen Nachweis Uber die

Realisierbarkeit des geltend gemachten Verfahrens einzureichen.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der sein Pa-
tentbegehren in unverandertem Umfang weiter verfolgt.

Der Anmelder macht ua sinngemal geltend, dal} die Prufungsstelle die Argumen-
tation in seiner Eingabe vom 24. September 1999 bei der Beschlu3fassung nicht
berlcksichtigt habe.
Der Anmelder beantragt sinngeman,

den angefochtenen BeschluR vom 13. Dezember 1999 aufzuhe-

ben und die Erteilung des Patents mit den geltenden Unterlagen

zu beschliefRen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig (§ 73 PatG). Sie fuhrt zu dem im Te-

nor angegebenen Ergebnis.

Das patentamtliche Verfahren leidet an einem wesentlichen Verfahrensmangel.
Der angefochtene Beschlul ist fehlerhaft, weil er entgegen § 47 Abs 1 PatG nicht

begrundet ist.

Gemaly Punkt 3.4 der Richtlinien fur die Prufung von Patentanmeldungen vom
2. Juni 1995 (BIPMZ 1995, 269) mul} sich die Begrundung eines Beschlusses auf
alle die Entscheidung malRgebenden Entscheidungspunkte erstrecken. Sie erfor-
dert eine nahere Darlegung aller tatsachlichen und rechtlichen Uberlegungen, die
die Prufungsstelle zu der getroffenen Entscheidung veranlalt haben. Einer beson-
deren Begrundung bedarf es zB dann nicht, wenn die Anmeldung zurtiickgewiesen
wird, weil die in einem Bescheid ausdrtcklich gerigten Mangel nicht beseitigt wur-
den und der Anmelder sich hierzu nicht geduRert hat. In diesem Fall kann nach
den gultigen Richtlinien fur die Prufung von Patentanmeldungen auf die Grunde
des Bescheids verwiesen werden. Dies liegt hier jedoch nicht vor.

In den ursprunglichen Unterlagen, die von der Firma E... AG eingereicht

wurden, sind die Ausfihrungsbeispiele A und B angegeben, in denen zwei konkre-
te Varianten des beanspruchten Verfahrens naher beschrieben werden. Es ist
nicht ohne weiteres ersichtlich, aus welchen Grunden die Prufungsstelle im Be-
scheid vom 28. Juni 1999 "das geltend gemachte Kombinationsverfahren als of-
fensichtlich experimentell noch nicht belegt" erachtet, obwohl die urspringliche
Beschreibung von einer auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlproduktion fachkundi-
gen Anmelderin ausgearbeitet wurde. Die Behauptung der Prufungsstelle, dal} die
Beispiele auf rein theoretischen Uberlegungen aufbauen, wird im Priifungsbe-

scheid nicht naher begrundet.



Mit der Eingabe vom 24. September 1999 versucht der offensichtlich patentrecht-
lich unerfahrene Anmelder die von der Prufungsstelle aufgezeigten vermeintlichen
Mangel auszuraumen und aufert sich zu den Rugen im Prufungsbescheid. Er legt
dar, wie die reaktionsfahige Roheisen-, Kalkschmelze nach seiner Auffassung er-
halten werden kann, und gibt auch Hinweise, unter welchen konkreten Verfahrens-
bedingungen die ZielgroRe der Karbidproduktion laut Beispiel A erreichbar sein
soll. Daruber hinaus reicht er detaillierte Berechnungen zur Karbidbildung aus der

Roheisenschmelze sowie ein Schema des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms ein.

Der vorliegende Beschluf} lafdt nicht erkennen, dal} sich die Prufungsstelle mit den
Argumenten des Anmelders auseinandergesetzt hat und wie sie diese bewertet
hat. Somit wird das Vorbringen des Anmelders in seiner Eingabe vom 24. Septem-
ber 1999, eingegangen im Patentamt am 9. Oktober 1999, von der Prifungsstelle
nicht bertcksichtigt, obwohl dieser Schriftsatz der Prufungsstelle vor Abgang des
angefochtenen Beschlusses (30. Dezember 1999) bereits vorlag. Die Zurtckwei-
sung nennt nur die Grinde des Bescheids vom 28. Juni 1999. Eine Begrindung
muf jedoch die tragenden Erwagungen flr die getroffene Entscheidung enthalten
und sich auf alle fur die Entscheidung mafigeblichen Punkte erstrecken. Zur Be-
schluRbegrindung gehort auch eine Auseinandersetzung mit allen von den Betei-
ligten schlussig vorgetragenen Einwendungen und es mufd zu dem gesamten Vor-
bringen Stellung genommen werden (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7 bis 10).
Randnotizen in der Amtsakte kdnnen die ordnungsgemale Begriindung eines Be-
schlusses jedenfalls nicht ersetzen. Durch den fehlerhaften Beschlul3, der sich mit
der gesamten Argumentation des Anmelders, die bei Erlal® des Beschlusses be-
reits vorgelegen hat, nicht auseinandersetzt, ist somit das Recht des Patentanmel-
ders auf Berlcksichtigung seines Vorbringens verletzt worden. Der angefochtene

Beschlul ist damit entgegen § 47 Abs 1 PatG nicht ordnungsgemaf begrundet.

Da ohne ausreichende Begrindung dem Patentgericht die Grundlagen flir die
Nachprifung eines Beschlusses fehlen (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7), kam bei

der geschilderten Sach- und Rechtslage eine Patenterteilung durch den Senat



nicht in Frage, vielmehr war lediglich der angefochtene Beschluld aufzuheben und
die Sache zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der urspringlichen Anspru-
che 1 bis 3 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtckzuverweisen. Die Be-
schwerdegebuhr ist bei der aufgezeigten Sachlage gemald § 80 Abs 3 PatG zu-

rickzuzahlen, da dies der Billigkeit entspricht.

Moser Vogel Harrer Feuerlein
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