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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 023 784.0

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 11. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin
Pagenberg LL. M. Harv. und der Richterin k. A. Dipl.-Ing. Dr. Prasch

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der
Prifungsstelle 1.43 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 2. Juli 2004 aufgehoben und die Sache an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Beschwerdegebuhr ist von Amts wegen zuriickzuzahlen.

Grinde

Die Patentanmeldung 10 2004 023 784.0 mit der Bezeichnung ,,Chemische Wa&-
sche von Dioxinen aus gasformigen und/oder flissigen Phasen mit Ozon" ist am

19. Februar 2004 angemeldet und am 2. Marz 2006 offengelegt worden.

Die Prufungsstelle 1.43 des Patentamts hat die Patentanmeldung mit Beschluss
vom 2. Juli 2004 gemald § 42 Abs. 3 des Patentgesetzes aus den Grunden der
Bescheide vom 16. Januar 2004 und 10. Mérz 2004 zuriickgewiesen, weil inner-
halb der gesetzten Frist keine formal korrekten Unterlagen eingereicht worden

seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.



Der Anmelder beantragt sinngeman,

den angefochten Beschluss aufzuheben, der Patentanmeldung die
zuletzt mit der Eingabe vom 19. Juli 2004 eingereichten Unter-
lagen zugrunde zu legen und wegen Befangenheit einen anderen

Prufer zuzuweisen.

Der Anmelder vertritt in der Beschwerdebegriindung die Auffassung, dass das
Patentamt die erforderlichen Unterlagen zu der Patentanmeldung zwar in Teilen,
aber am Ende vollstandig bekommen habe, da er mit Schreiben vom
16. Februar 2004 eine Beschreibung und nach Aufforderung des Patentamts mit
dem Bescheid vom 10. Marz 2004 mit Schreiben vom 27. April 2004 ebenfalls
Patentanspriche eingereicht habe und daraufhin ,keinen Einspruch der Prifungs-
stelle” erhalten habe, wie er zudem in der Eingabe vom 17. November 2004 auf
S. 2 ausgefuhrt hat.

Es gelten demnach die nebengeordneten Anspriche 1 bis 6 vom 27. April 2004
(eingegangen am 29. April 2004), die jeweils eine ,Waschlosung zur Beseitigung
von Dioxinverunreinigungen® betreffen sowie die am 19. Februar 2004 eingegan-
gene Beschreibung, Blatt 1 bis 3.

Diese Unterlagen hat der Anmelder mit der Beschwerdebegrindung vom

19. Juli 2004 nochmals in dreifacher Ausfertigung eingereicht.

Wegen der geltenden Anspriiche und Beschreibung sowie der Einzelheiten im

Ubrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Prufungsstelle 1.43 hat der Beschwerde nicht abgeholfen, sondern sie dem

Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.



Die zulassige Beschwerde ist insoweit begriindet, als der angefochtene Beschluss
aufgehoben wird.

Der Senat entscheidet jedoch nicht in der Sache selbst, sondern verweist die Pa-
tentanmeldung gemal 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG an das Patentamt zurick,
weil das Patentamt noch nicht in die Sachprifung eingetreten war.

1. Der Anmelder hatte mit der Eingabe vom 16. Februar 2004, eingegangen am
19. Februar 2004, eine neue Beschreibung, Blatt 1 bis 3, zu einer friheren Patent-
anmeldung 103 39 632.2 eingereicht, jedoch ohne die fur eine Patentanmeldung

erforderlichen Patentanspruche.

Mit dem Formal-Bescheid vom 10. Marz 2004 war dem Anmelder mitgeteilt wor-
den, dass er mit den am 19. Februar 2004 eingegangenen Unterlagen den Rah-
men der urspringlich offenbarten Lehre verlassen habe, da der neue Schwerpunkt
auf die Zusammensetzung der Waschlosung gerichtet sei. GemalR § 38 PatG
kénnten aus einer tber den ursprunglichen Wortlaut hinausgehenden technischen
Lehre keine Rechte hergeleitet werden. Falls er noch Interesse an einem Pru-

fungs- und Erteilungsverfahren habe, misse er

1. akzeptieren, dass sich der Anmeldetag auf den
19. Februar 2004 verschiebt,

2. formale Erfordernisse erfillen, bspw. drei gleichlautende
Exemplare einreichen und Patentanspriche formulieren, aus
denen der Fachmann eindeutig entnehmen kann, was unter
Schutz gestellt werden soll.

3. Eine mogliche Formulierung hierfur wéare: ,Waschlésung zur
Beseitigung von Dioxinverunreinigungen, dadurch gekenn-

zeichnet, dass...".



In diesem Bescheid war dem Anmelder eine Frist von 2 Monaten gegeben wor-

den, um den Aufforderungen nachzukommen.

Auf diese Aufforderung hin hat der Anmelder am 27. April 2004 ein Schreiben ein-
gereicht, das am 29. April 2004 beim Patentamt eingegangen ist, also innerhalb
der im Formal-Bescheid gestellten Frist von zwei Monaten. In diesem Schreiben
hat sich der Anmelder zu allen drei Punkten des Formal-Bescheids ge&ul3ert. Er
hat

o sich bezlglich des ersten Punktes mit dem Konzept der Ver-
schiebung des Anmeldetages auf den 19. Februar 2004 auf-
grund der geanderten Unterlagen voll einverstanden erklart,

o zum zweiten Punkt neue Patentanspriche 1 bis 6 eingereicht
und

o entsprechend dem dritten Punkt den Formulierungsvorschlag
aufgegriffen und die Patentanspriiche auf eine ,Waschlésung

zur Beseitigung von Dioxinverunreinigungen“ bezogen.

Auf diese Eingabe hin hat das Patentamt den urspringlichen Anmeldetag vom
28. August 2003 der Anmeldung 103 39 632.2 verschoben, indem dieses Akten-
zeichen geloscht und eine neue Akte mit dem nun geltenden Aktenzeichen
10 2004 023 784.0 und dem Anmeldetag 19. Februar 2004 angelegt wurde (vgl.
Datums-Stempel 4. Juni 2004 der Geschéftsstelle). Dass dieser Anmeldung vom
Patentamt die am 19. Februar 2004 eingegangene Beschreibung Blatt 1 bis 3 so-
wie die am 29. April 2004 eingegangenen Anspriiche zugrunde gelegt waren, geht
insbesondere aus der Offenlegungsverfiigung vom 10. Mai 2004 hervor, in der
diese Unterlagen fur den Druck der Offenlegungsschrift festgelegt wurden und mit

denen die Offenlegungsschrift am 2. Méarz 2006 verdoffentlicht wurde.



Am 2. Juli 2004 hat die Priufungsstelle 1.43 die Anmeldung zuriickgewiesen. Da-
gegen hat sich der Anmelder mit der am 27. Juli 2007 eingegangenen Eingabe be-

schwert.

Mit der Beschwerdebegrindung vom 19. Juli 2004, eingegangen am 27. Juli 2004,
sowie mit einer weiteren Eingabe im Beschwerdeverfahren vom
12. November 2004, eingegangen am 27. November 2004, hat der Anmelder die
oben genannten drei Blatt Beschreibung, eingegangen am 19. Februar 2004, und
Anspriiche 1 bis 6, eingegangen am 29. April 2004, erneut in dreifacher Ausferti-
gung fur das Patenterteilungs-Verfahren eingereicht und damit bekundet, dass er
diese Unterlagen der Patenterteilung zugrunde legt. Prifungsantrag hat der An-

melder dazu noch nicht gestellt.

2. Nach Auffassung des Senats hat der Anmelder die gertigten Mangel innerhalb
der gesetzten Frist beseitigt.

a. Der Anmelder hat am 16. Februar 2004, eingegangen am 19. Februar 2004,
drei Blatt Beschreibung und am 27. April 2004, eingegangen am 29. April 2004 zu
der Patentanmeldung die Anspriche 1 bis 6 eingereicht. Mit der Beschwerdebe-
grindung vom 19. Juli 2004, eingegangen am 27. Juli 2004, und der Eingabe vom
12. November 2004, eingegangen am 27. November 2004, hat der Patentanmel-
der mit dieser Beschreibung und diesen Anspriichen wortlich tGbereinstimmende
weitere Unterlagen in dreifacher Ausfertigung fiir das Erteilungsverfahren einge-
reicht.

Diese Unterlagen enthalten Patentanspriche und eine Beschreibung. Damit sind
die Formalerfordernisse gemafR Patentverordnung 88 6, 9 und 10 erfullt (vgl. PatV
in der Fassung vom 1. September 2003).

Da diese Unterlagen auch keine bildlichen Darstellungen enthalten, wie es im Be-
scheid vom 16. Januar 2004 zur friheren Patentanmeldung 103 39 632.2 gerugt
war, sind auch die Formalerfordernisse gemal Patentverordnung 8§ 5 erfullt.



b. Die erst am 29. April 2004 nachgereichten Anspriche 1 bis 6 mdgen zwar in
ihrem Inhalt Gber den am Anmeldetag, dem 19. Februar 2004 offenbarten Inhalt
der Beschreibungsseiten 1 bis 3 hinausgehen, doch von der Beanstandung dieses
Mangels, - dem Erfordernis nach 8§ 38 PatG, dass eine Erweiterung durch eine
Anderung des Gegenstands einer Anmeldung unzulassig ist, weil dadurch dieser
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus-
geht -, kann gemal § 42, Abs. 1, Satz 2 PatG bis zum Beginn des Prifungsver-
fahrens (8 44 PatG) abgesehen werden. Die Prifungsrichtlinien des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 31. Méarz 2004 sehen eine diesbezigliche Offen-

sichtlichkeitsprtfung vor, vgl. insbesondere die Kapitel 2.2., 2.3., 2.4. und 2.5..

c. Dem Antrag auf Zuweisung eines anderen Prifers bei Fortfihrung des Verfah-
rens am Patentamt wegen ,Befangenheit* des bisherigen Prifers, der seine Pa-
tentanmeldung zurtickgewiesen hat, kann nicht entsprochen werden. Mit der Auf-
hebung des Beschlusses wird die Patentanmeldung an das Patentamt zurtick-
verwiesen. Wenn zu der Patentanmeldung seitens des Anmelders Prifungsantrag
gestellt werden sollte, wird die Patentanmeldung der dann fur das Sachgebiet zu-

standigen Prufungsstelle vorgelegt werden.

d. Auch ist keine Frist zur Mangelbeseitigung versdumt worden, denn der Anmel-
der hat mit seiner Eingabe vom 27. April 2004, die am 29. April 2004 beim Patent-
amt eingegangen ist, fristgerecht innerhalb der im Bescheid gestellten Frist von
zwei Monaten auf den Bescheid geantwortet, sich zu allen drei Punkten des Be-
scheids geédulRert und Patentanspriche eingereicht.

Damit lagen zu diesem Zeitpunkt den oben genannten Formerfordernissen ent-
sprechende Unterlagen vor.

Diese Eingabe blieb von Seiten des Patentamts unbeantwortet, so dass der An-
melder davon ausgehen konnte, dass das Patentamt mit diesen eingereichten

Unterlagen einverstanden war.



Nach alledem ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Patentanmel-

dung an das Patentamt zurtickzuverweisen.

3. Die Beschwerdegebihr ist von Amts wegen zuriickzuzahlen. Die mit der Ein-
gabe vom 29. April 2004 eingereichten Anspriche 1 bis 6 sind, jedenfalls nach
Lage der Akten, vom Patentamt nicht beanstandet worden, so dass der Anmelder
davon ausgehen konnte, dass die im Bescheid des Patentamts vom
10. Marz 2004 gestellten Forderungen nunmehr erfillt waren. Mit der Eingabe war
gegentber dem sich auf den Bescheid vom 10. Marz 2004 beziehenden Zurtck-
weisungs-Beschluss demzufolge eine neue Sachlage entstanden. Wenn die Pri-
fungsstelle auch diese Anspriche als nicht den formalen Erfordernissen entspre-
chend angesehen hétte, so hatte sie den Anmelder darauf hinweisen mussen,
bspw. im Rahmen eines Prifungsbescheids, um ihm die Mdglichkeit zur Korrektur
zu geben. Dies ist nach Lage der Akten nicht erfolgt; stattdessen hat die
Prufungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 2. Juli 2004 gemal3 § 42 Abs. 3
des Patentgesetzes aus den Griinden des Bescheids vom 10. Méarz 2004 zurick-

gewiesen.

Die Zurickweisung der Anmeldung ist somit auf Umstande gegrindet, die dem
Anmelder nicht mitgeteilt worden waren. Dadurch ist das rechtliche Gehor verletzt
worden, und aus billigem Ermessen ist die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen
(vgl. 8 80 Abs. 3 des Patentgesetzes), auch wenn die Rickzahlung nicht aus-

dricklich beantragt worden ist.



Bei dieser Sachlage brauchte der Frage, ob der Zurlckweisungsbeschluss der
Prufungsstelle vom 2. Juli 2004 wegen der geltenden Unterschrift nicht wirksam

geworden sein konnte, nicht nachgegangen zu werden.

Dehne Dr. Huber Pagenberg Dr. Prasch
Hu
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