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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunqg 10 2014 217 457.0

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt,
der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi
und Dipl.-Ing. Matter

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fur Klasse H 02 H des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 15. Mai 2015 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Bearbeitung der Patentanmeldung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die Anmelderin hat am 2. September 2014 einen Antrag auf Erteilung eines Pa-
tents mit der Bezeichnung ,Schutzvorrichtung mit richtzonenselektiver Verriege-
lungsfunktionalitat® beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. W. DPMA) einge-
reicht, dem sieben Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 8, beigefligt waren. In der Be-
schreibung der Anmeldung (Seiten 7 bis 17) wird auf Figuren 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6
und 7 Bezug genommen. Dem Antrag beigefugt ist weiterhin eine Abschrift der
chinesischen = Voranmeldung  CN 2013P05982, deren Prioritat  vom
10. September 2013 in Anspruch genommen wird, und die sieben Blatt Zeichnun-
gen, Figuren 1, 2A, 2B, 3 bis 7, umfasst.

Auf einen Hinweis der Prufungsstelle vom 23. September 2014 beziglich Unstim-
migkeiten bei der Nummerierung der Figuren in der Beschreibung und in den
Zeichnungen, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 30. Januar 2015, eingegangen
am selben Tag, einen Satz Zeichnungen nachgereicht, die mit der Nummerierung
(Figuren 1, 2A, 2B, 3 bis 7) in der Beschreibung tbereinstimmen und auch mit der
jeweils zugehorigen Figurenbeschreibung korrespondieren. Die nachgereichten
Figuren 1 und 3 bis 7 weichen jedoch sédmtlich in dem dargestellten Inhalt von
dem der urspriinglich mit der Anmeldung eingereichten Figuren 1 und 3 bis 7 ab.

Mit Bescheid vom 12. Februar 2015 hat die Prufungsstelle darauf hingewiesen,
dass die mit der Anmeldung eingegangenen Unterlagen eine Bezugnahme auf
Zeichnungen (Figuren 1, 2A, 2B, 3 bis 7) enthielten, die urspringlich eingereichten



Zeichnungen aber ersichtlich nicht zur Beschreibung der Ausfilhrungsbeispiele
gehorten. Die entsprechenden zur Anmeldung gehdrenden Zeichnungen (Fi-
guren 1, 2A, 2B, 3 bis 7) seien erst am 30. Januar 2015 nachgereicht worden. Die
Anmelderin ist — unter Fristsetzung von einem Monat ab Zustellung — aufgefordert
worden zu erklaren, ob die Bezugnahme auf Zeichnungen als nicht erfolgt gelten
solle mit dem dann urspriinglichen Anmeldetag oder ob sie als erfolgt gelten solle
mit dem dann verschobenen Anmeldetag 30. Januar 2015.

Mit Eingabe vom 18. Februar 2015 hat die Anmelderin geltend gemacht, dass die
korrekten Zeichnungen zusammen mit der Anmeldung in der Abschrift der chine-
sischen Prioritatsanmeldung eingereicht und offenbart worden seien. Sinn und
Zweck der 88 34 Abs. 3 und 35 Abs. 2 PatG sei es, mit nachgereichten Unterlagen
nicht nachtraglich den Offenbarungsgehalt der Anmeldung zu erweitern. Dies sei
aber vorliegend mit den am 30. Januar 2015 nachgereichten Zeichnungen nicht
geschehen, da diese mit den Zeichnungen der am Anmeldetag eingegangenen
Abschrift der chinesischen Prioritdtsanmeldung Ubereinstimmten. Auch unter Hin-
weis auf Regel 56 Abs. 3 AusfOEPU werde deshalb beantragt, den urspriinglichen
Anmeldetag fur die nachgereichten Zeichnungen beizubehalten.

Durch Beschluss vom 15. Mai 2015 hat die Prufungsstelle die Patentanmeldung
zurlckgewiesen. Zur Begrindung ist ausgefihrt, dass gemaR § 35 Abs. 2 Satz 1
und 2 PatG bei einer Bezugnahme auf Zeichnungen der Tag des Eingangs von
fehlenden Zeichnungen beim DPMA Anmeldetag sei. Die Erfindung sei gemaf
8 34 Abs. 4 PatG in der Anmeldung zu offenbaren, wobei zur Anmeldung geman
8 34 Abs. 3 PatG Antrag, Beschreibung, Anspriiche und Zeichnungen gehdrten,
nicht jedoch andere mit der Anmeldung eingereichte Unterlagen, wie Prioritatsun-
terlagen. In dem Erteilungsantrag oder der Beschreibung finde sich auch kein
Hinweis, dass die chinesischen Prioritatsunterlagen, insbesondere die Zeichnun-
gen, als Teil der Anmeldungsunterlagen zu werten seien. Die Zeichnungen aus
der Abschrift der chinesischen Voranmeldung kdnnten daher nicht als zu den An-
meldungsunterlagen gehorend bericksichtigt werden.

Regel 56 Abs. 3 AusfOEPU, wonach fehlende Zeichnungen oder Beschreibungs-
teile unter Wahrung des Anmeldetags nachgereicht werden kdnnten, sofern diese
vollstandig in einer friheren Anmeldung enthalten seien, deren Prioritat bean-
sprucht werde, sei im deutschen Anmeldeverfahren nicht vorgesehen und daher



nicht anwendbar. Nachdem die Anmelderin auf dem urspringlichen Anmeldetag
bestehe, sei die Anmeldung zurtickzuweisen gewesen.

Gegen den Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
19. Juni 2015. Die Anmelderin hat ihre Beschwerde weder begriindet noch An-
trage gestellt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde hat Erfolg und fihrt unter
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurtickverweisung der Sache an
das DPMA wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels (8 79 Abs. 3 Nr. 2
PatG).

Entgegen dem angefochtenen Beschluss ist eine Verschiebung des Anmeldetags
auf den 30. Januar 2015, dem Tag der nachgereichten Zeichnungen, Figuren 1,
2A, 2B, 3 bis 7, nicht gemaR § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG eingetreten, so dass die Zu-
rickweisung der Patentanmeldung wegen des von der Anmelderin nicht auf die-
sen Anmeldetag gerichteten Erteilungsantrags zu Unrecht erfolgt ist.

Zwar erachtet der Senat den Anwendungsbereich der Bestimmung des 8§ 35
Abs. 2 PatG, wonach der Anmeldung nicht beigefligte Zeichnungen, auf die die
Anmeldung eine Bezugnahme enthalt, unter Verschiebung des Anmeldetags auf
den Tag ihres Eingangs nachgereicht werden kénnen, grundsatzlich fur eroffnet,
da jedenfalls ein Teil der in Bezug genommenen Zeichnungen, und zwar die Figu-
ren 2A und 2B, der Anmeldung nicht beigefligt waren. Ob die Bestimmung dartber
hinaus auch Anwendung findet, wenn der Anmeldung zwar Zeichnungen beigeflgt
sind (wie vorliegend die Figuren 1, 3 bis 7), die in der Anmeldung enthaltene Be-
zugnahme jedoch nicht zu den beigefligten Zeichnungen passt, mithin diejenigen
Zeichnungen fehlen, auf die in der Anmeldung Bezug genommen ist, kann an die-
ser Stelle dahingestellt bleiben.



Die Figuren 2A und 2B, sind, ebenso wie die Ubrigen Figuren der chinesischen
Prioritatsanmeldung, der Anmeldung auch nicht dadurch beigefligt, dass sie von
der zusammen mit der Anmeldung eingereichten chinesischen Prioritditsanmel-
dung umfasst sind. Zutreffend hat die Prifungsstelle festgestellt, dass Prioritats-
unterlagen grundsatzlich nicht zu der Anmeldung i. S. d. § 34 Abs. 3 PatG geh6-
ren und nur dann berucksichtigt werden kénnen, wenn sie als Offenbarungsgehalt
der Anmeldung eindeutig gekennzeichnet sind (vgl. Schulte, a.a.O., §34
Rdn. 298 und § 35 Rdn. 20 a. E.; Benkard, PatG, 11. Aufl., 2015, § 34 Rdn. 35a).
Ein irgendwie gearteter Hinweis darauf, dass die Zeichnungen der chinesischen
Prioritatsanmeldung diejenigen sein sollen, die zu der Anmeldung gehéren, findet
sich jedoch an keiner Stelle in dem Erteilungsantrag und den dazu eingereichten
Unterlagen.

Voraussetzung fir eine Verschiebung des Anmeldetags auf den Tag des Ein-
gangs nachgereichter Zeichnungen ist gemafR} § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG eine Auf-
forderung des Patentamts, die fehlenden Zeichnungen nachzureichen oder zu er-
klaren, dass die Bezugnahme als nicht erfolgt gelten soll. Anerkannt ist hierbei,
dass diese Aufforderung — wie vorliegend — auch noch erfolgen kann, wenn feh-
lende Zeichnungen bereits ohne eine solche Aufforderung nachgereicht worden
sind, um dem Anmelder die Wahlmdglichkeit zu eréffnen (vgl. Schulte, PatG,
9. Aufl.,, 2014, 8 35 Rdn. 57; Benkard, a. a. O., § 35 Rdn. 28). Obwoh| der Be-
scheid der Prufungsstelle vom 12. Februar 2015 inhaltlich eine Aufforderung nach
8 35 Abs. 2 Satz 1 PatG mit einmonatiger Fristsetzung ab Zustellung darstellt,
kann der Bescheid gleichwohl die Rechtsfolge des Satz 2 nicht auslésen.

Hierzu musste der Bescheid bzw. die Aufforderung férmlich zugestellt worden sein
(vgl. den Wortlaut von Satz 1 sowie Benkard, a. a. O., 8 35 Rdn. 18; Busse, PatG,
7. Aufl., 2013, 8 35 Rdn. 5; BPatG, Beschluss vom 13. Méarz 2008 -
10 W (pat) 18/07, BIPMZ 2008, 219 — Brennstoffe), was aber hier nicht geschehen
ist. Vielmehr ergibt sich aus der elektronischen Akte der Patentanmeldung nur ein
Versand des Bescheids am 13. Februar 2015 mittels einfachen Briefs. Erforderlich
waére aber an die zum damaligen Zeitpunkt anwaltlich nicht vertretene Anmelderin
nach Ziffer 3.3. der Hausverfiigung Nr. 10 des DPMA vom 1. Februar 2006 eine
Zustellung durch Niederlegung im Abholfach gemaf § 127 Abs. 1 Nr. 4 PatG, da
fur die Anmelderin ein Abholfach beim DPMA eingerichtet ist. Die hierfur erforder-



liche schriftliche Mitteilung tber die Niederlegung gemaR § 127 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
PatG findet sich nicht in der elektronischen Akte der Patentanmeldung, sondern
lediglich der Vermerk ,Dokumenten Art: Bescheid; Versandart: Einfacher Brief;
Versanddatum: 13.02.2015“ zu dem Versanddokument des Mangelbescheids vom
12. Februar 2015.

Eine Heilung des Zustellungsmangels mit dem tatsachlichen Zugang des Be-
scheids bei der Anmelderin nach § 8 VwWZG i. V. m. § 127 Abs. 1 PatG ist nicht
eingetreten. Dies hétte einen Zustellungswillen erfordert, d. h. die Zustellung hatte
vom DPMA beabsichtigt, mindestens angeordnet und in die Wege geleitet sein
missen. Die Veranlassung einer formlosen Mitteilung des zuzustellenden Doku-
ments genugt nicht (vgl. Schulte, a. a. O., 8§ 127 Rdn. 123., BPatG a. a. O. —
Brennstoffe; BGH, Urteil vom 19. Mai 2010 — IV ZR 14/08, MDR 2010, 885), viel-
mehr hatte die Zustellung von dem Prifer ausdricklich angeordnet werden mus-
sen. Daflr aber gibt es keinen Hinweis in der elektronischen Akte. Insbesondere
fehlt auf dem Versand-Dokument des Bescheids vom 12. Februar 2015 der Ver-
merk ,Niederlegung im Abholfach®, mit dem in der elektronischen Akte die hier
einschlagige Zustellung durch Niederlegung im Abholfach durch die Prifungsstelle
angeordnet wird.

Nachdem eine Aufforderung nach § 35 Abs. 2 Satz 1 PatG der Anmelderin wegen
eines unheilbaren Zustellungsmangels nicht ordnungsgemaf zugestellt worden
ist, konnte eine Verschiebung des Anmeldetags auf den 30. Januar 2015, den Tag
des Eingangs der nachgereichten Zeichnungen, gemaf} § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG
nicht eintreten. Die Zurickweisung der Anmeldung wegen Uneinigkeit zwischen
der Prufungsstelle und der Anmelderin Gber den der Anmeldung zukommenden
Anmeldetag (vgl. BPatG, a. a. O. — Brennstoffe) war demzufolge nicht gerechtfer-
tigt. Der Zurtckweisungsbeschluss war daher aufzuheben und die Sache wegen
des Verfahrensmangels an das DPMA zuriickzuverweisen. Die Prifungsstelle wird
die Zustellung einer entsprechenden Aufforderung nach 8§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG
nachzuholen haben.

Insoweit merkt der Senat ergdnzend an, dass er mit der Prufungsstelle der Auffas-
sung ist, dass im Verfahren nach 8§ 35 Abs. 2 PatG eine entsprechende Anwen-
dung der im europaischen Recht geltenden Regel 56 Abs. 3 AusfOEPU nicht in



Betracht kommt, wonach unter bestimmten, dort im Einzelnen geregelten Voraus-
setzungen der urspringliche Anmeldetag erhalten bleibt, wenn die Anmeldung die
Prioritat einer fritheren Anmeldung in Anspruch nimmt und fehlende Zeichnungen
vollstandig in der friheren Anmeldung enthalten sind. Européisches Verfahrens-
recht findet im nationalen Recht grundséatzlich keine Anwendung. Eine solche Re-
gelung bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten, der jedoch auch bei der zum
1. April 2014 in Kraft getretenen Neufassung des 8§ 35 PatG eine der Regel 56
Abs. 3 AusfOEPU entsprechende Bestimmung nicht in das nationale Recht aufge-
nommen hat (vgl. Schulte, a. a. O., 8 35 Rdn. 51).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (8§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgen-

den Verfahrensmangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlieRende Gericht war nicht vorschriftsmaRig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften tUiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (8§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 8§ 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist tber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten
Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind
auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (83
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefiihrers eingelegt werden (§ 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt Kirschneck Arnoldi Matter
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