BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 34/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung (Stammanmeldung) 195 00 626.7 und die
Teilanmeldung 195 49 851.8

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. Dezember 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der

Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Muller

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Das Verfahren bezuglich der Teilanmeldung 195 49 851.8 wird an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die am 11. Januar 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einge-
gangene Patentanmeldung 195 00 626.7 mit der Bezeichnung ,Programmierbare
Steuerung und Verfahren zum Andern ihrer Programmaufnahmefahigkeit* ist mit
Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse GO5B des DPMA vom 31. Méarz 2006 we-

gen fehlender Patentfahigkeit zuriickgewiesen worden.

Hiergegen hat die Anmelderin am 24. Mai 2006 Beschwerde eingelegt.

Mit am 23. Oktober 2006 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz vom selben Tag
hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung erklart. Fur die Teilanmeldung hat
das DPMA das Aktenzeichen 195 49 851.8 vergeben und eine Akte angelegt so-
wie nach Eingang der gemal § 39 Abs. 3 PatG erforderlichen Unterlagen und der
Gebuhren mit dem Prifungsverfahren begonnen (Prufungsbescheide vom
17. Juli 2007 und 3. April 2009).

Mit Schriftsatz vom 3. November 2009, eingegangen beim DPMA am selben Tag,
hat die Anmelderin auf die Patentanmeldung 195 00 626.7 verzichtet.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Aufgrund der wahrend des anhangigen Beschwerdeverfahrens erklarten Teilung
der Anmeldung sind beide aus der Teilung hervorgegangenen Verfahren, sowohl
das beziglich der Stammanmeldung als auch das beztiglich der Teilanmeldung,
vor dem BPatG anhangig geworden (vgl. BGH GRUR 1998, 458, 460 - Textda-
tenwiedergabe; GRUR 1999, 148, 149 (lli1b) - Informationstrager; Schulte, PatG,
8. Auflg., 8 39 Rn. 69 f. m. w. N.).

In Bezug auf die Stammanmeldung 195 00 626.7 ist das Erteilungsbeschwerde-
verfahren durch den von der Anmelderin insoweit erklarten Verzicht gegens-
tandslos und der angefochtene Zurlickweisungsbeschluss wirkungslos geworden
(vgl. Schulte, a. a. O., 8 34 Rn. 445-446 m. N. w.).

Fur die noch anhangige Teilanmeldung 195 49. 851.8 hat die Entscheidungskom-
petenz und Zustandigkeit von Anfang an bei dem erkennenden Senat des Bun-
despatentgerichts und nicht bei der Prifungsstelle des DPMA gelegen (vgl.
BPatGE 39, 98, 101 f.), welcher folglich fir das von ihr bisher in Sachen der Teil-
anmeldung durchgefuhrte Prifungsverfahren die Zustandigkeit gefehlt hat.

Aus Griuinden der Verfahrensékonomie verweist der Senat das Verfahren bezilg-
lich der Teilanmeldung entsprechend § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das DPMA zurtick
(vgl. BPatG BIPMZ 2007, 290, 291 (l13) - Jahresgebuhrenzahlung fur Teilanmel-
dung), damit das dort von der Prifungsstelle bereits - unzustandigkeitshalber -

begonnene Prufungsverfahren mit Zustandigkeit fortgesetzt werden kann.

Bertl Kirschneck Dr. Scholz J. Mller
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