BUNDESPATENTGERICHT

14 W (pat) 37/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 00 446.3-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. September 2005 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Schroder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der
Richterin Dr. Proksch-Ledig

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 5. April 2004 hat die Prufungsstelle fur

Klasse C 12
199 00 446.3

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.
Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Griunde

N des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung
-41 mit der Bezeichnung

,Trockenbackhefe”

aus den Grunden des Bescheides vom 14. November 2003 zuriickgewiesen.

Dem Beschluss liegen die am 27. Juli 1999 eingegangenen Patentanspruche 1 bis
6 sowie die ursprunglich eingereichten Patentanspriche 7 bis 13 zugrunde, von

denen die Patentanspruche 1, 9, 12 und 13 wie folgt lauten:

1.

Trockenbackhefe in form von unmittelbar garwirksamen Teil-
chen mit einer auf das Hefeteilchen aufgebrachten, dieses
umgebenden Ummantelung oder Hullschicht zur Abschir-
mung der Hefe gegen den Einfluss atmospharischer Luft, da-
durch gekennzeichnet, dass das ummantelte Hefeteilchen
erzeugt ist durch Zermahlen oder Kleinmahlen einer konven-
tionellen Trockenbackhefe, insbesondere einer Trocken-
backhefe vom kugelférmigen Typ mit harter Oberflache, auf



eine Teilchengrofle im Millimeterbereich in Gegenwart des

pulverférmig eingesetzten Materials fur die Hullschicht.

9. Verfahren zur Herstellung einer Trockenbackhefe gemal ei-
nem der Anspriche 1 bis 8, gekennzeichnet durch Zer-
mahlen einer konventionellen Trockenbackhefe, insbeson-
dere einer Trockenbackhefe vom kugelformigen Typ mit
harter Oberflache, in Gegenwart des pulverférmig einge-

setzten Materials fiir die Hullschicht.

12. Fertigmehl, Grundmischung oder Backmischung mit zuge-
mischtem Anteil an Trockenbackhefe, gekennzeichnet durch

eine Trockenbackhefe gemal} einem der Anspriche 1 bis 11.

13. Verfahren zur Herstellung und fur die Bevorratung einer
Backmischung nach Anspruch 12 dadurch gekennzeichnet,
dass man die frisch erzeugte, mit der Hullschicht umgebene
Trockenbackhefe mit dem Mehlanteil der Backmischung
vermischt, die nicht mehlartigen Backzutaten zumischt und

die fertige Backmischung luft- und feuchtigkeitsdicht abpackt.

Im Bescheid vom 14. November 2003, auf den der angefochtene Beschluss Be-
zug nimmt, war dem Anmelder im wesentlichen mitgeteilt worden, dass die Ge-
genstande der Anspruche 1 bis 13 aufgrund verbesserter Recherchemadglichkeiten
am Deutschen Patent- und Markenamt noch einmal recherchiert worden seien und
dass die Prufungsstelle die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der vorliegen-
den Anmeldung anerkenne, falls die Merkmale des Anspruches 6 in den Hauptan-
spruch aufgenommen wirden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, der sein
Patentbegehren in unverandertem Umfang weiterverfolgt.



Er macht ua geltend, dass die im Laufe des Prufungsverfahrens und insbesondere
auf den Prifungsbescheid vom 16. November 2001 vorgetragenen Erwagungen
des Anmelders zum Stand der Technik und zur Schutzfahigkeit der Erfindung bei
der Beschlussfassung schlichtweg ignoriert worden seien. Auch lasse der dem
Beschluss zugrunde liegende Prufungsbescheid nicht erkennen, was die dort ge-
nannten ,verbesserten Recherchemdoglichkeiten“ zum Stand der Technik zu Tage
gebracht hatten und weswegen die etwa gewonnenen neuen Erkenntnisse der
Prifungsstelle es dennoch nicht zugelassen hatten, den Gegenstand des gelten-
den Patentanspruches 1 als neu und als erfinderisch anzuerkennen.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage der geltenden Patentanspriche (Anspruche 1 bis 6 in
der Fassung vom 27. Juli 1999, Anspriuche 7 bis 13 in der Fas-

sung vom 8. Januar 1999) zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulassig. Sie hat insofern Erfolg, als sie zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurickverweisung der Pa-
tentanmeldung zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens an das Deutsche Patent-
und Markenamt fuhrt.

Das patentamtliche Verfahren leidet an einem wesentlichen Mangel. Der ange-
fochtene Beschluss ist fehlerhaft, weil er entgegen § 47 Abs 1 PatG nicht begrin-
det ist.

Der angefochtene Beschluss nennt nur die Grinde des Prufungsbescheides vom
14. November 2003. Aus diesem ist jedoch zum einen nicht erkennbar, inwiefern
sich die Prufungsstelle mit den insbesondere mit Schriftsatz vom 9. Juli 2002 vor-
getragenen Argumenten des Patentanmelders auseinandergesetzt hat und wie sie
diese bewertet hat. Zum anderen ist nicht ersichtlich, welcher Stand der Technik



und welche Uberlegungen - gegebenenfalls auch unter Berlicksichtigung der neu
durchgefuhrten, jedoch ohne Nennung ihres Ergebnisses erwahnten Recherche -
die Grundlage fir den amtseitigen Vorschlag zur Beschrankung des Anspruchsbe-
gehrens bilden kénnten, um auf diese Weise die von der Prufungsstelle augen-
scheinlich als fehlend erachtete Neuheit und fehlende erfinderische Tatigkeit der
mit dem geltenden Patentanspruch 1 angegebenen Trockenbackhefe herzustel-
len. In diesem Zusammenhang kann den vorliegenden Prufungsbescheiden dar-
Uber hinaus auch kein Hinweis dahingehend entnommen werden, ob die Neuheit
des am 27. Juli 1999 vorgelegten Patentanspruches 1 Uberhaupt gemals Ge-
genstand des Prufungsverfahrens war und im Rahmen dessen untersucht worden
ist. Vielmehr hat die Prifungsstelle in ihrem Bescheid vom 16. November 2001 le-
diglich festgestellt, dass dem Gegenstand des geltenden Patentanspruches 1 die
erfinderische Tatigkeit fehle, wahrend im Prifungsbescheid vom 14. Novem-
ber 2003 dagegen auch dessen Neuheit als nicht gegeben erachtet worden sind.

Eine Begrindung muss die tragenden Erwagungen fur die getroffene Entschei-
dung enthalten und sich auf alle fur die Entscheidung mafgeblichen Punkte
erstrecken, so dass sie die Nachprufung durch die Beteiligten und durch das Bun-
despatentgericht ermdglicht. Dazu gehdrt neben der Darlegung der Grinde flr die
erforderliche Sachentscheidung auch eine Auseinandersetzung mit allen vom An-
melder schlissig vorgetragenen Einwendungen (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7
bis 10). Mithin liegt im vorliegenden Fall ein Begrindungsmangel vor. Der ange-
fochtene Beschluss enthalt namlich keine nachprifbare Begrindung dafir, wes-
halb Neuheit und erfinderische Tatigkeit des geltenden Patentanspruches 1 nicht
gegeben sind. Dartber hinaus setzt sich der angefochtene Beschluss nicht mit der
vor dessen Erlass vorliegenden Argumentation des Anmelders auseinander, wo-
mit das Recht des Patentanmelders auf Berlcksichtigung seines Vorbringens
verletzt worden ist.

Die Patentanmeldung ist darlber hinaus aber auch als vom Deutschen Patent-
und Markenamt noch nicht ausreichend gepruft anzusehen, weil dem Akteninhalt
keine Hinweise zu entnehmen sind, die auf eine Prifung der Neuheit im Zusam-
menhang mit den geltenden Patentansprichen schlieRen lassen konnten.



Nachdem aber ohne ausreichende Begrindung dem Patentgericht die Grundlage
fur die Nachprifung eines Beschlusses fehlt (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 Beschluss aufzuheben
und die Sache zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurlckzuverweisen.

Bei der gegebenen Sachlage halt der Senat die Anberaumung einer mundlichen
Verhandlung fir nicht erforderlich (vgl Schulte PatG 7. Aufl § 78 Rdn 18 und 19).

Angesichts des vom Anmelder unverschuldet erlittenen, durch den unbegrindeten
Zuruckweisungsbeschluss verursachten Zeitverlustes, wird die Priufungsstelle dar-

auf hinzuwirken haben, das weitere Prifungsverfahren beschleunigt zu einem
Ende zu fahren.

Die Beschwerdegebuhr ist bei der aufgezeigten Sachlage gemaf § 80 Abs 3 PatG
zuruckzuzahlen, da dies der Billigkeit entspricht.
Schréder Wagner Harrer Proksch-Ledig
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