BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 62/05 Verkindet am
17. April 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 16 991.1-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 17. April 2008 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner,

Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 103 16 991.1-35 wurde am
11. April 2003 unter der Bezeichnung ,Osteotom sowie chirurgisches Instrument
zur Osteotomie” beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenle-

gung erfolgte am 2. Dezember 2004.

Die Prufungsstelle fur Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom
23. Mai 2005 mangels Patentfahigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1

zuruckgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verfolgt sein Patentbegehren mit neuen, am 14. April 2008 einge-

reichten Patentansprtichen 1 bis 16 weiter.

Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

Osteotom mit einem an einen Handgriff angesetzten oder ansetz-
baren Meil3el zum Vorbereiten formschlissiger Osteosynthesen
der mit einem Meil3elful und einer Meil3elklinge mit Meil3el-
schneide ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,



das die Meifelklinge (3) in an sich bekannter Weise eine gerade,
V-férmige oder bogenformige Meil3elschneide aufweist, die verse-
hen ist mit einer, vorteilhaft mit mehreren sich in Langsrichtung der
MeilRelklinge (3) erstreckende Nut/Nuten, deren damit erzeugte
Schnitt an dem einen Knochenende zumindest eine Nut und an
dem anderen Knochenende eine Anformung mit schwalben-
schwanz- oder OMEGA-formigen Querschnitt erzeugt, so dass

diese mit Formschluss und in Langserstreckung des Knochens fi-

xiert ineinander setzbar sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 (Merkmalsgliederung hinzugefugt) lautet:

M1
M2
M3

M4

M5

M6

M7

M8

Osteotom

mit einem an einen Handgriff

angesetzten oder ansetzbaren MeiRel zum Vorbereiten
formschlissiger Osteosynthesen

der mit einem Meif3elfuld und

einer Meil3elklinge

mit Meil3elschneide ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Meil3elklinge (3) zumindest eine von der MeilRelschneide
gebildete Stanze mit rechteckférmigen, einfach- oder doppel-tra-
pezférmigen oder einen oval- oder kreisférmig abgerundeten
Querschnitt aufweist,

deren damit erzeugte Schnitt an dem einen Knochenende eine
Anformung an dem anderen Knochenende eine entsprechende
Ausnehmung erzeugt, so dass diese mit Formschluss und in

Langserstreckung des Knochens fixiert ineinander setzbar sind.

Wegen der weiteren Patentanspriiche 3 bis 16 wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Der Anmelder beantragt sinngemald gemall den Beschwerdeschriftsatzen vom
14. Juli 2005 und 14. April 2008,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den
neu eingereichten Ansprichen 1 bis 16 vom 14. April 2008 zu er-
teilen und

die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Der Anmelder ist, wie schriftlich angekindigt, zur mindlichen Verhandlung nicht

erschienen.

Vom Senat wurde in der mindlichen Verhandlung noch folgende Druckschrift in

das Verfahren eingefuhrt:

D8 US 5722 977.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Patentanspruch 2 enthalt Anderun-
gen, die - mangels Offenbarung in den urspringlichen Unterlagen - den Gegen-
stand der Anmeldung erweitern, so dass diese infolge unzulassiger Erweiterung
zuriickzuweisen ist, 88 38 Satz 1, 48 PatG.

Trotz der Zurickweisung der Beschwerde war die Beschwerdegebuihr zurtickzu-
bezahlen, da die Prufungsstelle dem Anmelder das Recht, sich zu &uf3ern, verfah-
renfehlerhaft abgeschnitten hat, 8 80 Abs. 3 PatG.



1. Unzulassige Erweiterung

Die Erfindung betrifft Osteotome, d. h. in der Chirurgie verwendete Knochenmei-
Bel, wie sie u. a. in der Hand- oder Ful3chirurgie z. B. bei der Beseitigung von
Fehlstellungen von Knochen zum Einsatz kommen. Der Anmeldung liegt die Auf-
gabe zugrunde, einen derartigen Meil3el so weiterzubilden, dass die damit gebil-
dete Trennfuge ein Zusammenfugen der Knochenteile in im Wesentlichen gegen-
einander fixierter Lage bei vergréRRerter Anlageflache ermoglicht. Ferner soll der
Meil3el in ein Osteotom eingesetzt ein einhandiges Halten des Instruments wéah-

rend der Operation erlauben (Offenlegungsschrift, Absatz [0003].

Das zur Losung dieser Aufgabenstellung im Patentanspruch 2 beanspruchte

Osteotom beinhaltet in der Merkmalsgruppe M8 eine unzuléssige Erweiterung.

GemaR §38 S.1 PatG sind Anderungen einer Anmeldung nach Stellung des
Prufungsantrags nur dann zulassig, wenn sie den Gegenstand der Anmeldung
nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung wird dabei durch den Offenba-
rungsgehalt der urspringlich eingereichten Unterlagen festgelegt. Nur insoweit
verdient der Anmelder ein Patent mit dem Zeitrang des Anmeldetags (vgl. Kral3er,
Patentrecht 5. Aufl. 2004, 560). Als Inhalt der Anmeldeunterlagen ist alles anzuse-
hen, was sich aus der Sicht des Fachmanns ohne weiteres aus der Gesamtheit
der Unterlagen erschliel3t (vgl. BGH GRUR 2006, 316 ff. - Koksofentir), also was
er ihnen ohne weiteres Nachdenken und ohne nahere Uberlegungen als zur Erfin-
dung gehorend entnehmen kann (vgl. Busse-Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. 2003,
§ 38 Rn. 18 m. w. N.).

Nach diesen Grundsatzen konnte der hier angesprochene Fachmann, ein Diplom-
Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, den Anmeldeunterlagen nicht entneh-
men, dass ein Osteotom, bei dem die Merkmalsgruppe M8 verwirklicht ist, von der

urspringlich angemeldeten Erfindung umfasst sein sollte.



Das Osteotom gemall Patentanspruch 2 beansprucht eine Mei3elschneide, die
gemald Merkmalsgruppe M7 eine Stanze bildet, die verschiedene Formen aufwei-
sen kann, z.B. einen rechteckférmigen Querschnitt. Diese Ausfiihrungsform des
Osteotoms wird in den urspriinglichen Unterlagen lediglich in den Fig. 15 bis 17
gezeigt und im Abschnitt [0035] beschrieben sowie im Patentanspruch 3 bean-
sprucht. Danach kdnnen mit der Stanze aus einem Knochen Knochenstlicke aus-
gemeil3elt werden, wobei die ausgemeil3elten ,Knochensaulchen* wiederum zwi-

schen den Knochenenden eingebracht werden kénnen (siehe Absatz [0035]).

Mit der Stanze nach Patentanspruch 2 gemald Merkmalsgruppe M8 eine Anfor-
mung an einem Knochenende und eine entsprechende Ausnehmung am anderen
Knochenende zu erzeugen, so dass diese mit Formschluss und in Langserstre-
ckung des Knochens fixiert ineinander setzbar sind, ist in der Anmeldung ur-
sprunglich nicht offenbart. Entsprechende Ausnehmungen und Anformungen zu
erzeugen ist lediglich in Zusammenhang mit dem im Anspruch 1 beanspruchten
Osteotom offenbart, mit dem ein Meil3el mit einer geraden, V-formigen oder bo-
genformige Meil3elschneide mit Nuten beansprucht wird. Verschiedene mdgliche
Formen solcher Nuten, die zwangslaufig in den Knochenenden entsprechende
Anformungen und Ausnehmungen erzeugen, sind in der Beschreibung lediglich in
den Figuren 2 bis 14 offenbart. Die in Merkmalsgruppe M8 des Anspruchs 2 bean-
spruchten Schnittformen sind somit urspringlich lediglich in Zusammenhang mit

dem Ausfihrungsbeispiel gemaf Anspruch 1 offenbart.

Somit enthalt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine unzuldssige Erweite-
rung der Anmeldung (8 38 PatG).

Darlber hinaus gentgt Patentanspruch 2 nicht den Anforderungen des § 34
Abs. 4 PatG, da mit den in der Merkmalsgruppe M7 beanspruchten Stanzformen
im Widerspruch zur Merkmalsgruppe M8 die dort beanspruchten formschliissigen

Anformungen und Ausnehmungen nicht erzeugt werden kénnen.



Ein Osteotom mit den widerspruchsfreien Merkmalen der Merkmalsgruppen M1
bis M7 mit einer Meil3elschneide in Form einer rechteckférmigen Stanze wére
aullerdem neuheitsschadlich aus der Druckschrift D8 bekannt (siehe

insbesondere die Fig. 7 und die Beschreibung Spalte 7, Zeilen 3 bis 24).

Da uber die Anmeldung nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH
GRUR 2007, 862 ff. - Informationsibermittlungsverfahren Il, Rn. 18), fallen mit

dem Patentanspruch 2 auch die weiteren Patentanspriche 1 und 3 bis 16.

Dass der Anmelder an der mindlichen Verhandlung vom 17. April 2008 entspre-
chend seiner Ankindigung im Schriftsatz vom 14. April 2008 nicht teilgenommen
hat, steht einer fur ihn nachteiligen Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der
Verletzung des rechtlichen Gehors nicht entgegen, nachdem er in der Ladung vom
18. Februar 2008 ausdrucklich darauf hingewiesen worden war, dass bei seinem
Ausbleiben auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann (8 89 Abs. 2
PatG). Der Anmelder war ordnungsgemal geladen worden. Damit hatte er Kennt-
nis vom Termin und hatte Gelegenheit gehabt, sich zu &uf3ern, insbesondere die
oben dargelegten Méangel zu beseitigen (h. M., vgl. Benkard, PatG 10. Aufl. 2006,
§ 93 Rn. 7; Schulte PatG 7. Aufl. 2004, Einl. Rn. 233, 234; BPatGE 48, 86 - Zahn-
rad-Getriebe.

2. Riuckzahlung der Beschwerdegebtihr

Demgegeniber hatte der Anmelder im patentamtlichen Priafungsverfahren die
Mdoglichkeit sich zu &auf3ern, nicht im rechtsstaatlich ausreichendem Mal3e, wes-

halb die Beschwerdegebuhr zurtickzuzahlen ist.

Eine Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr gemal 8§ 80 Abs. 3 PatG ist dann ver-
anlasst, wenn bei ordnungsgemalfer und angemessener Sachbehandlung der Er-

lass eines Zurtickweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wére und da-



mit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebihr

hatte vermieden werden kdnnen.

Die Verletzung des Rechts auf AuRRerung (,rechtliches Gehdor*) rechtfertigt als we-
sentlicher Verfahrensfehler die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr (siehe Busse
a. a. O. § 80, Rdn. 102). Mit Eingabe vom 25. Juni 2004 hatte der Anmelder neue
Patentanspriche 1 bis 22 eingereicht, wobei der Anspruch 1 gegenlber den
ursprunglich eingereichten Anspriichen durch die Aufnahme des Merkmals, dass
der Meil3el eine sich in Langsrichtung des Meil3els erstreckende Nut aufweist, ,de-
ren damit erzeugte Schnitte an dem einen Knochenende zumindest eine Nut bil-
det, in die zum formschlissigen Zusammenfiigen der Knochenenden eine Anfor-
mung des anderen Knochenendes einsetzbar ist“ gedndert wurde. Der Anspruch 1
wurde daher wesentlich verandert. Mit dem Zurlckweisungsbeschluss vom
23. Mai 2005 wurde die Anmeldung mit diesen neuen Anspriichen zuriickgewie-
sen, ohne dass sich die Prifungsstelle davor zu diesen ge&ufRert hatte. Im Zu-
rickweisungsbeschluss wurde zudem erstmals mit mangelnder erfinderischer Ta-
tigkeit gegenuber der Druckschrift D1 argumentiert, wahrend im Erstbescheid le-
diglich ,Unklarheiten“ moniert wurden und ausgefiihrt wurde, dass die Patentan-
spruche ,voraussichtlich auch in einer klargestellten Fassung nicht gewahrbar
seien®. Durch einen weiteren Bescheid oder eine Anhdrung ware die Zuriickwei-
sung moglicherweise vermeidbar gewesen. Dem widerspricht auch nicht die letzt-
endliche Zurlckweisung der Beschwerde vor dem Bundespatentgericht, da der

Anmelder durch das Nichterscheinen in der mindlichen Verhandlung selbst auf



seinen Anspruch auf rechtliches Gehoér und die Mitarbeit an der Formulierung von
eventuell gewahrbaren Ansprichen verzichtet hat. Daraus kénnen aber keine ne-
gativen Schlusse hinsichtlich einer Kooperation im Verfahren vor dem DPMA ge-
zogen werden.

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek Bernhart
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