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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 1. Marz 2010 aufgehoben und die Sache an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zurlickverwiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Am 25. November 2002 haben die Anmelder unter der Bezeichnung ,Resonator-
verstarktes Absorptions-Spektrometer” eine Patentanmeldung beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht. Auf den ersten Prifungsbescheid vom
24. November 2003 hin  reichten die Anmelder mit Schriftsatz vom
20. Oktober 2004 neue Patentansprtche 1, 12 und 13 ein.

In einer im weiteren Verfahrensablauf anberaumten Anhorung am
18. November 2008 machten die Anmelder neue Patentanspriche 1 und 12 gel-

tend. In dem Protokoll tGiber die Anhérung heildt es diesbeziglich:

.Die Prufungsstelle fuhrte aus, dass das Verfahren gemald dem
neuen Patentanspruch 12 aus der Entgegenhaltung (3) bekannt
ist, weshalb der neue Patentanspruch 12 mangels Neuheit nicht
gewéhrbar ist. Zudem fehlt es der Vorrichtung gemall dem neuen
Patentanspruch 1 gegenuber der Entgegenhaltung (3) an der fir

eine Patenterteilung erforderlichen erfinderischen Téatigkeit.”

Die in der Anhdrung vorgelegten unabhangigen Patentanspriche 1 und 12 lauten:



»L. Vorrichtung (10) zur Bestimmung der Absorption einer Probe,
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

(a) eine inkoharente Strahlungsquelle (12) zum Erzeugen eines
Messlichtstrahles (20);

(b) einen optisch stabilen Resonator (14), in den der Messlicht-
strahl ein koppelbar ist, mit wenigstens zwei Spiegeln, die in ei-
nem ausgewahlten Wellenlangenbereich eine hohe Reflektivitat
aufweisen;

(c) ein Probenvolumen (38) zur Aufnahme einer absorbierenden
Probe innerhalb des Resonators (14); und

(d) einen Detektor (18) zur Aufnahme der Strahlung, welche aus
dem Resonator (14) auskoppelbar ist, wobei

(e) zwischen dem Resonator (14) und dem Detektor (18) Mit-
tel (16) zur spektralen Zerlegung des Messlichtstrahls vorgesehen

sind.

12. Verfahren zur Bestimmung von Substanzen in Proben mittels
einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche mit
den Schritten:

(a) Erzeugen eines Messlichtstrahls aus inkoharenter Strahlung,
(b) Einkoppeln des Messlichtstrahls in einen optisch stabilen
Resonator mit wenigstens zwei Spiegeln, die in einem ausge-
wahlten Wellenlangenbereich eine hohe Reflektivitat aufweisen,
(c) Einbringen einer absorbierenden Probe in den Resonator,

(d) spektrales Zerlegen des Messlichtstrahls,

(e) Aufnehmen des aus dem Resonator ausgekoppelten
Messlichtstrahls mit einem Detektor und

(f) Bestimmen der Absorption der Probe auf ausgewahlten

Wellenlangen.”



Mit Beschluss vom 1. Mérz 2010 hat die Prufungsstelle die Anmeldung ,aus den
Grinden des Bescheids vom 18. November 2008“ (das ist die Niederschrift der
0. g. Anhorung) zuriickgewiesen. Eine weitere Begriindung enthalt dieser Formal-
beschluss nicht.

Gegen diesen Zuriickweisungsbeschluss haben die Anmelder mit Schriftsatz vom
31. Marz 2010, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag einge-

gangen, Beschwerde eingelegt.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelder ist zuldssig und
auch begrindet, denn das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfah-
rensfehlerni. S. v. 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, so dass die Sache an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zur erneuten Behandlung und Entscheidung zurtck-

zuverweisen ist.

Gemal3 § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlisse der Prufungsstellen zu be-
grianden. Tenor und Begrindung der Beschliisse sind den Verfahrensbeteiligten in
schriftlichen Ausfertigungen zuzustellen. An einer solchen schriftlichen Niederle-
gung der Grunde fur die Entscheidung der Prifungsstelle, die Patentanmeldung

zurtckzuweisen, fehlt es im vorliegenden Fall.

Fur die ausreichende Begriindung einer die Anmeldung zuriickweisenden Ent-
scheidung ist es erforderlich, dass der konkrete gesetzliche Zurickweisungsgrund
benannt und dann dargelegt wird, aus welchen konkreten sachlichen Grinden
dieser Zurtickweisungsgrund gegeben ist. Die Begrindung des vorliegend ange-
griffenen Beschlusses erflillt diese Anforderungen nicht, weil sie sich zwar richti-
gerweise auf § 48 PatG stutzt, aber nicht die konkreten sachlichen Umstéande

darlegt, die die Zuriickweisung der Anmeldung begriinden sollen.



Soweit es in der - in dem angegriffenen Beschluss in Bezug genommenen - Nie-
derschrift der Anhérung vom 18. November 2008 heil3t: ,Die Prifungsstelle flhrte
aus, dass das Verfahren gemald dem neuen Patentanspruch 12 aus der Entge-
genhaltung (3) bekannt ist, weshalb der neue Patentanspruch 12 mangels Neu-
heit nicht gewahrbar ist. Zudem fehlt es der Vorrichtung gemafl dem neuen Pa-
tentanspruch 1 gegenuber der Entgegenhaltung (3) an der fir eine Patentertei-
lung erforderlichen erfinderischen Tatigkeit.“, beruft sich die Prufungsstelle zwar
auf diein 848 1. V. m. 8 1 Abs. 1 PatG, 8 3 PatG und § 4 PatG festgeschriebe-
nen gesetzlichen Zurtckweisungsgrinde fehlender Neuheit bzw. fehlender erfin-
derischer Tatigkeit. Die blof3e Bezugnahme auf diese grundsatzlich zuldssigen
Zurickweisungsgrinde unter pauschaler Nennung der Entgegenhaltung (3)
reicht jedoch zur Begriindung nicht aus. Notwendig ist eine vollstdndige Darle-
gung der tragenden Erwagungen in logischer Gedankenfiihrung, aus welchen
konkreten, sachlichen Griinden die angemeldete Lehre auf keiner erfinderischen
Tatigkeit i. S.v. 81 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG beruht bzw. warum sie i. S.v. §1
Abs. 1 i. V. m. § 3 PatG nicht als neu gelten kann. Solche Darlegungen lassen
sich weder der Niederschrift tber die Anhdérung vom 18. November 2011 noch
dem angegriffenen Beschluss vom 1. Marz 2010 entnehmen. Die Zurlckwei-
sungsgrinde sind vielmehr bislang durch die Prufungsstelle nicht verbindlich ge-
klart worden, weil sie in keiner Phase des Verfahrens, insbesondere im Protokoll
zur mundlichen Verhandlung oder im Beschluss, vollstdndig, eindeutig und aus
sich heraus verstandlich schriftlich niedergelegt worden sind. Aul3er in der Nie-
derschrift der Anhorung vom 18. November 2011 hat sich die Prufungsstelle
schriftich zur in Rede stehenden Entgegenhaltung (3), der Druckschrift
GB 2 181 536 A, lediglich kursorisch im Erstbescheid vom 24. November 2003
geaulert:

»LAbschlieBend weist die Prifungsstelle noch auf die Entgegen-
haltung [3] hin, aus der ebenfalls eine Vorrichtung bekannt ist, die
einen Resonator (3) enthélt, in den weil3es Licht eingekoppelt wird
(Seite 1, Zeilen 84 bis 87)."



Auf weitere Zurtickweisungsgriinde geht der angegriffene Beschluss nicht ein.

Der Amtsakte lassen sich auch sonst keine Hinweise auf eine umfassende patent-
rechtliche Prifung der Anmeldung entnehmen, wie sie zuletzt zur Entscheidung
der Priufungsstelle gestellt wurde. Insbesondere ist eine Auseinandersetzung mit
dem von den Anmeldern offensichtlich fiir wesentlich gehaltenen, erstmals in den
in der Anhdrung vom 18. November 2008 vorgelegten Patentanspriichen enthal-
tenen Merkmal eines ,optisch stabilen® Resonators (vgl. geltende Patentanspri-
che 1 und 12) nicht erkennbar. Bei dieser Sachlage lasst sich nicht feststellen, ob
die Prifungsstelle die Anmeldung umfassend und abschlieRend auf ihre Patentfa-
higkeit hin gepruft hat. Daher hatte der Senat im Beschwerdeverfahren eine von
dem vorangegangenen patentamtlichen Verfahren losgeldste erste und eigene
Prufung der Schutzfahigkeit des angemeldeten Patents vornehmen miussen. Das
ist jedoch nicht der Zweck des Beschwerdeverfahrens, das in erster Linie auf eine
sachliche und rechtliche Uberpriifung der erstinstanzlichen Sachentscheidung der

Prufungsstelle angelegt ist.

Bei der Fortfihrung des patentamtlichen Prifungsverfahrens wird die Prifungs-
stelle sich zunachst mit dem Inhalt der Gegenstdnde der Patentanspriche 1 und
12 in der in der Anhérung vom 18. November 2008 Ubergebenen Fassung unter
Einbeziehung der Beschreibung auseinanderzusetzen und ihr Verstandnis von
diesem Anspruch darzulegen haben. Sodann hat sich die Prifungsstelle mit allen
Merkmalen der geltenden Patentanspriiche im einzelnen auseinanderzusetzen
und festzustellen, ob sie die Grundlage fur die Erteilung des beantragten Patents
sein kdnnen oder aus welchen Grinden des 8§ 48 PatG die Anmeldung zurtck-
gewiesen werden muss. Das Ergebnis dieser Prufung muss ggf. vollstandig, ein-
deutig und aus sich heraus verstandlich in der Begriindung eines neu zu erlas-
senden Beschlusses schriftlich niedergelegt werden. Hierbei erscheint insbeson-
dere die in der Niederschrift zur Anhérung ausgedriickte Auffassung, der Ge-
genstand des Patentanspruchs 12 konne in Ansehung der Druckschrift

GB 2 181 536 A nicht mehr als neu gelten, der des Patentanspruchs 1 nicht mehr



als erfinderisch, in Ansehung des Rickbezuges des Patentanspruches 12 (auch
auf den Patentanspruch 1) tiberdenkenswert, da sie gegen die Gesetze der Logik

verstoft.

Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prifungsstelle dem im
Wege der Auslegung ermittelten Antrag der Anmelderin auf Aufhebung des Zu-
rickweisungsbeschlusses gefolgt ist und Uber eine Patenterteilung wegen des
fehlerhaften Prufungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte eine, von

der Anmelderin auch nicht beantragte, mindliche Verhandlung unterbleiben.
Der Senat hat gem. 8§ 80 Abs. 3 PatG die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr
angeordnet, weil es der Billigkeit entspricht, dem Beschwerdeflhrer die Be-

schwerdegebihr zu erstatten, wenn die Zurtickverweisung des Verfahrens - wie

hier - ausschlieR3lich auf Verfahrensfehler des Patentamtes zurlickgeht.

Dr. Mayer Dr. Mittenberger-Huber Gottstein Musiol
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betreffend die Patentanmeldung 102 55 022.0





hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol am 6. Juni 2011



beschlossen:





Auf die Beschwerde der Anmelder wird der Beschluss der Prü­fungsstelle für Klasse G 01 J des Deutschen Patent- und Marken­amts vom 1. März 2010 aufgehoben und die Sache an das Deut­sche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.





Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.





Gründe





I.





Am 25. November 2002 haben die Anmelder unter der Bezeichnung „Resonator­verstärktes Absorptions-Spektrometer“ eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Marken­amt eingereicht. Auf den ersten Prüfungsbescheid vom 24. November 2003 hin reichten die Anmelder mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2004 neue Patentansprüche 1, 12 und 13 ein.





In einer im weiteren Verfahrensablauf anberaumten Anhörung am 18. November 2008 machten die Anmelder neue Patent­an­sprüche 1 und 12 gel­tend. In dem Protokoll über die Anhörung heißt es diesbezüglich:





„Die Prüfungsstelle führte aus, dass das Verfahren gemäß dem neuen Patentanspruch 12 aus der Entgegenhaltung (3) bekannt ist, weshalb der neue Patentanspruch 12 mangels Neuheit nicht gewährbar ist. Zudem fehlt es der Vorrichtung gemäß dem neuen Patentanspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung (3) an der für eine Patenterteilung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.“





Die in der Anhörung vorgelegten unabhängigen Patentansprüche 1 und 12 lauten:



„1.	Vorrichtung (10) zur Bestimmung der Absorption einer Probe, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:


(a)	eine inkohärente Strahlungsquelle (12) zum Erzeugen eines Messlichtstrahles (20);


(b)	einen optisch stabilen Resonator (14), in den der Messlicht­strahl ein koppelbar ist, mit wenigstens zwei Spiegeln, die in ei­nem ausgewählten Wellenlängenbereich eine hohe Reflektivität aufweisen;


(c)	ein Probenvolumen (38) zur Aufnahme einer absorbierenden Probe innerhalb des Resonators (14); und


(d)	einen Detektor (18) zur Aufnahme der Strahlung, welche aus dem Resonator (14) auskoppelbar ist, wobei


(e)	zwischen dem Resonator (14) und dem Detektor (18) Mit­tel (16) zur spektralen Zerlegung des Messlichtstrahls vorgesehen sind.





12.	Verfahren zur Bestimmung von Substanzen in Proben mittels ei­ner Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit den Schritten:


(a)	Erzeugen eines Messlichtstrahls aus inkohärenter Strahlung,


(b)	Einkoppeln des Messlichtstrahls in einen optisch stabilen Reso­nator mit wenigstens zwei Spiegeln, die in einem ausge­wählten Wellenlängenbereich eine hohe Reflektivität aufweisen,


(c)	Einbringen einer absorbierenden Probe in den Resonator,


(d)	spektrales Zerlegen des Messlichtstrahls,


(e)	Aufnehmen des aus dem Resonator ausgekoppelten Messlicht­strahls mit einem Detektor und


(f)	Bestimmen der Absorption der Probe auf ausgewählten Wellen­längen.“



Mit Beschluss vom 1. März 2010 hat die Prüfungsstelle die Anmeldung „aus den Gründen des Bescheids vom 18. November 2008“ (das ist die Niederschrift der o. g. Anhörung) zurückgewiesen. Eine weitere Begründung enthält dieser Formal­beschluss nicht.





Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss haben die Anmelder mit Schriftsatz vom 31. März 2010, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag einge­gangen, Beschwerde eingelegt.





II.





Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelder ist zulässig und auch begründet, denn das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfah­rensfehlern i. S. v. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, so dass die Sache an das Deut­sche Patent- und Markenamt zur erneuten Behandlung und Entscheidung zu­rück­zuverweisen ist.





Gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG sind die Beschlüsse der Prüfungsstellen zu be­grün­den. Tenor und Begründung der Beschlüsse sind den Verfahrensbeteiligten in schriftlichen Ausfertigungen zuzustellen. An einer solchen schriftlichen Nieder­le­gung der Gründe für die Entscheidung der Prüfungsstelle, die Patentanmeldung zurückzuweisen, fehlt es im vorliegenden Fall.





Für die ausreichende Begründung einer die Anmeldung zurückweisenden Ent­scheidung ist es erforderlich, dass der konkrete gesetzliche Zurückweisungsgrund benannt und dann dargelegt wird, aus welchen konkreten sachlichen Gründen dieser Zurückweisungsgrund gegeben ist. Die Begründung des vorliegend ange­griffenen Beschlusses erfüllt diese Anforderungen nicht, weil sie sich zwar richti­gerweise auf § 48 PatG stützt, aber nicht die konkreten sachlichen Umstände darlegt, die die Zurückweisung der Anmeldung begründen sollen.



Soweit es in der - in dem angegriffenen Beschluss in Bezug genommenen - Nie­derschrift der Anhörung vom 18. November 2008 heißt: „Die Prüfungsstelle führte aus, dass das Verfahren gemäß dem neuen Patentanspruch 12 aus der Entge­genhaltung (3) bekannt ist, weshalb der neue Patentanspruch 12 mangels Neu­heit nicht gewährbar ist. Zudem fehlt es der Vorrichtung gemäß dem neuen Pa­tentanspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung (3) an der für eine Patentertei­lung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.“, beruft sich die Prüfungsstelle zwar auf die in § 48 i. V. m. § 1 Abs. 1 PatG, § 3 PatG und § 4 PatG fest­geschriebe­nen gesetzlichen Zurückweisungsgründe fehlender Neuheit bzw. fehlender erfin­de­rischer Tätigkeit. Die bloße Bezugnahme auf diese grundsätzlich zulässigen Zurück­weisungsgründe unter pauschaler Nennung der Entgegenhaltung (3) reicht jedoch zur Begründung nicht aus. Notwendig ist eine voll­ständige Darle­gung der tragenden Erwägungen in logischer Gedankenführung, aus welchen konkreten, sachlichen Gründen die angemeldete Lehre auf keiner erfinderischen Tätigkeit i. S. v. § 1 Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG beruht bzw. warum sie i. S. v. § 1 Abs. 1 i. V. m. § 3 PatG nicht als neu gelten kann. Solche Darlegungen lassen sich weder der Niederschrift über die Anhörung vom 18. November 2011 noch dem angegriffenen Beschluss vom 1. März 2010 entnehmen. Die Zurückwei­sungsgründe sind vielmehr bislang durch die Prüfungsstelle nicht verbindlich ge­klärt worden, weil sie in keiner Phase des Verfahrens, insbesondere im Protokoll zur mündlichen Verhandlung oder im Beschluss, vollständig, eindeutig und aus sich her­aus verständlich schriftlich niedergelegt worden sind. Außer in der Nie­derschrift der Anhörung vom 18. November 2011 hat sich die Prüfungsstelle schriftlich zur in Rede stehenden Entgegenhaltung (3), der Druckschrift GB 2 181 536 A, lediglich kursorisch im Erstbescheid vom 24. November 2003 geäußert:





„Abschließend weist die Prüfungsstelle noch auf die Entgegen­haltung [3] hin, aus der ebenfalls eine Vorrichtung bekannt ist, die einen Resonator (3) enthält, in den weißes Licht eingekoppelt wird (Seite 1, Zeilen 84 bis 87).“



Auf weitere Zurückweisungsgründe geht der angegriffene Beschluss nicht ein.





Der Amtsakte lassen sich auch sonst keine Hinweise auf eine umfassende patent­rechtliche Prüfung der Anmeldung entnehmen, wie sie zuletzt zur Ent­scheidung der Prüfungsstelle gestellt wurde. Insbesondere ist eine Auseinandersetzung mit dem von den Anmeldern offensichtlich für wesentlich gehaltenen, erstmals in den in der Anhörung vom 18. November 2008 vorgelegten Patentansprüchen enthal­tenen Merkmal eines „optisch stabilen“ Resonators (vgl. geltende Patentansprü­che 1 und 12) nicht erkennbar. Bei dieser Sachlage lässt sich nicht feststellen, ob die Prüfungsstelle die Anmeldung umfassend und abschließend auf ihre Pa­tentfä­higkeit hin geprüft hat. Daher hätte der Senat im Beschwerde­verfahren eine von dem vorangegangenen patentamtlichen Verfahren losgelöste erste und ei­gene Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Patents vorneh­men müssen. Das ist jedoch nicht der Zweck des Beschwerdeverfahrens, das in erster Linie auf eine sachliche und rechtliche Überprüfung der erstinstanzlichen Sachentschei­dung der Prüfungsstelle angelegt ist.





Bei der Fortführung des patentamtlichen Prüfungsverfahrens wird die Prüfungs­stelle sich zunächst mit dem Inhalt der Gegenstände der Patentan­sprüche 1 und 12 in der in der Anhörung vom 18. November 2008 übergebenen Fassung unter Einbeziehung der Beschreibung auseinanderzusetzen und ihr Verständnis von diesem Anspruch darzulegen haben. Sodann hat sich die Prüfungsstelle mit allen Merkmalen der geltenden Patentansprüche im einzelnen auseinanderzusetzen und festzustellen, ob sie die Grundlage für die Erteilung des beantragten Patents sein können oder aus welchen Gründen des § 48 PatG die Anmeldung zurück­gewiesen werden muss. Das Ergebnis dieser Prüfung muss ggf. vollständig, ein­deutig und aus sich heraus verständlich in der Begründung eines neu zu erlas­senden Beschlusses schriftlich niedergelegt werden. Hierbei erscheint insbeson­dere die in der Niederschrift zur Anhörung ausgedrückte Auffassung, der Ge­genstand des Patentanspruchs 12 könne in Ansehung der Druckschrift GB 2 181 536 A nicht mehr als neu gelten, der des Patentanspruchs 1 nicht mehr als erfinderisch, in Ansehung des Rückbezuges des Patentanspruches 12 (auch auf den Patentanspruch 1) überdenkenswert, da sie gegen die Gesetze der Logik verstößt.





Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle dem im Wege der Auslegung ermittelten Antrag der Anmelderin auf Aufhebung des Zu­rückweisungsbeschlusses gefolgt ist und über eine Patenterteilung we­gen des fehlerhaften Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte eine, von der Anmelderin auch nicht beantragte, mündliche Verhandlung unterbleiben.





Der Senat hat gem. § 80 Abs. 3 PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, weil es der Billigkeit entspricht, dem Beschwerdeführer die Be­schwerdegebühr zu erstatten, wenn die Zurückverweisung des Verfahrens - wie hier - ausschließlich auf Verfahrensfehler des Patentamtes zurückgeht.








Dr. Mayer


Dr. Mittenberger-Huber


Gottstein


Musiol
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