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Gargerat

Die Feststellung der Prufungsstelle, Patentanspruch 1 sei nicht so klar und deutlich
formuliert, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse, stellt
keinen Mangel dar, der zur Zuriickweisung der Anmeldung berechtigt.



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 32/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 051 265.6

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 15. Dezember 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing.
(Univ.) Fetterroll



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prufungsstelle
fir Klasse F24C des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 14. Mai 2013 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prufung und Entscheidung an das Patentamt zurlckverwie-

sen.

2.  Die Beschwerdegebuhr wird zurtickgezahlt.

Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 10. Oktober 2008 die Patentan-

meldung mit der Bezeichnung

~oteuerungs-, Regelungs- und Bedienvorrichtung fur ein Gargerat®

nebst Rechercheantrag eingereicht worden.

Im Recherchebericht vom 10. August 2009 werden acht Druckschriften genannt.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 9. Mai 2011 geanderte Patentanspriiche

eingereicht und Prifungsantrag gestellt.

Die Prufungsstelle fur Klasse F24C des Patentamts hat die Anmeldung durch Be-
schluss vom 14. Mai 2013 mit der -—bereits im Priafungsbescheid vom
30. Juli 2012 ausgefuhrten — Begriindung zuriickgewiesen, der Patentanspruch 1

sei nicht so klar und deutlich formuliert, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies



Schutzbegehren ableiten lasse. Der Patentanspruch 1 setze sich aus insgesamt
neun Aufzahlungsmerkmalen zusammen, von denen die ersten acht auf Teile der
beanspruchten Vorrichtung gerichtet seien. Das letzte, aus dem Rahmen fallende

Merkmal

,wobei die Steuerungs-, Regelungs- und Bedienvorrichtung (1) derart aus-
gebildet ist, dass sie eine voreingestellte Restgarzeit mittels Restgarzeitkor-

rektur[faktor]en entsprechend der RGT-Regel anpasst.®

lasse jedoch nicht erkennen, welche konstruktive Ausgestaltung der beanspruch-
ten Vorrichtung damit konkret unter Schutz gestellt werden solle. Der Begriff ,,vor-
eingestellt” sei dahingehend zu interpretieren, dass die Restgarzeit vor Beginn des
Garprozesses eingestellt worden sei. Offen blieben jedoch die Grundlagen, auf
der die Voreinstellung und wann die Anpassung der Restgarzeit erfolgen solle.
Der Hinweis auf die RGT-Regel ergebe keinen Zusammenhang mit der voreinge-
stellten Restgarzeit. Da die Gartemperatur zu Beginn des Garprozesses bereits
feststehe, also ebenfalls voreingestellt sei, sei es fur den Fachmann voéllig unklar,
wie eine voreingestellte Restgarzeit ,entsprechend der RGT-Regel“ angepasst
werden konne. Uber den Mangel einer ausreichend klaren und deutlichen Formu-
lierung hinaus erfille der Patentanspruch 1 Ubrigens auch nicht das Erfordernis
des 8 9 Abs. 4 PatV, nach dem im Hauptanspruch nur die wesentlichen Merkmale
anzugeben seien. Es reiche ,keineswegs aus, wenn diese Merkmale grundsatzlich
geeignet waren, bei der im letzten Merkmal genannten Restgarzeitkorrektur ein-
gesetzt zu werden, was aber z. B. bei der Kopplungseinrichtung oder dem Ener-
giespeicher ohnehin nicht der Fall sein durfte®. Vielmehr miisse in jedem einzelnen
Merkmal konkret angegeben sein, was es zur Losung der Aufgabe beitrage bzw.
in welchem Zusammenhang es mit den anderen Merkmalen im Sinne einer tech-

nischen Lehre des Anspruchs stehe.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.



Sie ist der Auffassung, der Anspruchssatz sei klar formuliert und der Schutzbe-
reich sicher vorhersehbar. Die angegebenen Merkmale seien zur Garzeit-Berech-
nung wesentlich. Die Anwendung der RGT-Regel sei anhand eines Ausfiihrungs-
beispiels detailliert beschrieben. Der zurlickgewiesene Anspruchssatz sei zudem

neu und basiere auf erfinderischer Tatigkeit.

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit den
geltenden Unterlagen zu erteilen.

Wegen der Fassung der geltenden Patentanspriiche, der sonstigen Anmeldeun-
terlagen sowie der weiteren Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten

verwiesen.

Die Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen

Beschlusses fihrt.

Die durch den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle ausgesprochene Zu-
rickweisung der Patentanmeldung ist ohne hinreichende Rechtsgrundlage und
somit rechtswidrig erfolgt. Der Beschluss besagt zwar, auf 8§ 48 PatG zu beruhen,
es liegen aber keine nach § 45 Abs. 1 PatG gerligten Mangel der Anmeldung vor,
und die Patentfahigkeit ist nicht gepruft worden.

Mangel, die zu einer Zurickweisung fuhren kénnen, dirfen nur insofern in Be-
tracht kommen, als die Anmeldung den Anforderungen der 88 34, 37, 38 oder 36
PatG nicht genlgt, 8 45 Abs. 1 PatG.



Die Prufungsstelle hat als Zuriickweisungsgrund lediglich den Mangel genannt,
der Patentanspruch 1 sei nicht so klar und deutlich formuliert, dass sich aus ihm
ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse. Eine Subsumption unter eine
gesetzliche Bestimmung hat sie jedoch nicht vorgenommen. Eine Vorschrift, die
beinhaltet, Patentanspriche oder Hauptanspriche mussten klar und deutlich for-
muliert sein — oder klar/deutlich (clear) und knapp/pragnant (concise) gefasst sein,

wie es Art. 84 Satz 2 EPU verlangt, - gibt es im deutschen Patentrecht auch nicht.

Zur Abfassung der Patentanspriche einer Anmeldung sind die Bestimmungen des
§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und des § 9 PatV mal3geblich, die der Anmelder normaler-
weise im eigenen Interesse zur spateren Geltendmachung seines Patents gemali
8 9 PatG und im Hinblick auf den nach § 14 PatG zu bestimmenden Schutzbe-
reich erfullt. Hierbei hat die Prufungsstelle erforderlichenfalls unterstitzend mitzu-
wirken, insbesondere durch die Aufforderung, Mangel zu beseitigen (8 45 Abs. 1
PatG), durch Amtsermittlung oder Anhérung (8 46 PatG), zumal das Patentgesetz
keinen Anwaltszwang vorsieht und somit Patentanmeldungen auch Anmeldern
ohne besondere Fach- oder Rechtskunde offenstehen sollen. Auch die richterli-
chen Hinweis- und Aufklarungspflichten gemald § 139 ZPO sollten regelmélRig

analog herangezogen und beachtet werden.

Der Senat halt es nicht fur gerechtfertigt, die Bestimmungen tber die Fassung von
Patentanspruchen, die sich in der verwaltungs- und verfahrensrechtlichen Praxis
als zufriedenstellend und gut handhabbar erwiesen haben, zu Lasten des Anmel-
ders mit weiteren, aus dem europaischen Patentrecht ibernommenen Anforde-

rungen zu erweitern, um Prifungsstellen mdglichst ihre Aufgaben zu erleichtern.

Aus dem Wortlaut der Vorschriften des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und des § 9 PatV
lasst sich jedenfalls nicht enthehmen, dass Patentanspriche klar und deutlich

formuliert sein missen.



Die Anmeldung muss nach 8§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG einen oder mehrere Patentan-
spruche enthalten, in denen angegeben ist, was als patentfahig unter Schutz ge-
stellt werden soll. Diese stellen zunachst rein subjektive Angaben des Anmelders
dar. Zwar wird es immer winschenswert sein, dass der Anmelder seine Anspri-
che so klar und deutlich formuliert, dass sich daraus ein zweifelsfreies Schutzbe-
gehren ergibt. Fehlende Klarheit und Deutlichkeit sind jedoch keine zulassigen

Kriterien, auf welche die Zurtickweisung der Anmeldung gestitzt werden kann.

Auch in dem 8 9 Abs. 4 PatV, wonach im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch)
die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben sind, ist selbst mittelbar von
Klarheit oder Deutlichkeit keine Rede. Diese Vorschrift besagt, dass all die Merk-
male angegeben werden missen, die nach Ansicht des Anmelders zur Definition
des beanspruchten Gegenstandes erforderlich sind, um einerseits festzustellen,
ob im Stand der Technik entsprechende Gegenstande beschrieben oder benutzt
worden sind, und andererseits - nach Erteilung - den Schutzbereich zu ermitteln.
Sie besagt jedoch nicht, dass nur die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzu-
geben seien. Sie besagt auch nicht, wie die Prufungsstelle meint, dass in jedem
einzelnen Merkmal konkret angegeben sein musse, was es zur Lésung der Auf-
gabe beitrage und in welchem Zusammenhang es mit anderen Merkmalen im

Sinne einer technischen Lehre des Anspruchs stehe.

Da der Schutzumfang nach § 14 PatG durch den Inhalt der Patentanspriiche fest-
gelegt wird, obliegt es dem Anmelder, den Gegenstand, flr den er Schutz begehrt,
soweit oder so eng zu definieren, wie er es fur erforderlich erachtet, sofern kein

Stand der Technik der Patentfahigkeit entgegensteht.

Als Zurtickweisungsgrund in Fallen wie dem vorliegenden, in dem ein Mangel der
Anmeldung gerugt werden soll und die Patentfahigkeit nicht geprift worden ist,
kommt in der Regel nur die Rechtsgrundlage nach § 34 Abs. 4 PatG i. V. m. 8§ 45
Abs. 1 Satz 1; 48 PatG in Betracht. Dies setzt voraus, dass die Erfindung in der
Anmeldung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie



ausfuhren kann. Obwohl die Begrindung des angefochtenen Beschlusses teil-
weise auf eine derartige Ansicht der Prifungsstelle hindeutet, hat der Prifer aber

mangelnde Ausflihrbarkeit offenbar doch nicht feststellen wollen.

Der Senat sieht jedenfalls keinen Grund, mangelnde Ausfuhrbarkeit im Sinne des
8 34 Abs. 4 PatG anzunehmen.

Die geltende Fassung der Anmeldung enthalt zwolf Patentanspriche, in denen
angegeben ist, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll. Die bean-
spruchten Gegenstéande sind in der Anmeldung so deutlich und vollstandig offen-
bart, dass ein Fachmann — hier ein Mess- und Regelungstechniker, der seit meh-
reren Jahren mit der Auslegung und Implementierung von Steuerungen und Re-
gelungen fur Gargeréate betraut ist, und ggf. einen Lebensmitteltechnologen zu

Rate zieht — sie ausfiihren kann.

Die Grunde im angefochtenen Beschluss beziehen sich ausschlief3lich auf Pa-
tentanspruch 1 und namentlich auf das nach dem letzten Spiegelstrich angege-
bene Merkmal ,wobei die Steuerungs-, Regelungs- und Bedienvorrichtung (1)
derart ausgebildet ist, dass sie eine voreingestellte Restgarzeit mittels Restgar-

zeitkorrektur[faktor]en entsprechend der RGT-Regel anpasst®.

Nach Auffassung der Prufungsstelle lasse dieses Merkmal nicht erkennen, welche
konstruktive Ausgestaltung der beanspruchten Vorrichtung konkret unter Schutz
gestellt werde solle. Dem kann so nicht gefolgt werden. Zunachst ist festzustellen,
dass die beanspruchte Vorrichtung durch eine Reihe konkret genannter Bauteile
wie Sensoreinrichtung, Mikrokontroller, Datenspeicher, Energiespeicher usw. defi-
niert ist. Das gertgte Merkmal definiert die Vorrichtung durch eine von ihr ausge-
fuhrte Funktion und stellt somit eine Zusammenfassung all der Mittel dar, die die
gleiche Funktion erfiillen, ob konkret genannt oder nicht. Das Merkmal erschopft
sich auch nicht in der Angabe eines technischen Problems, sondern nennt explizit
das Anpassen mittels Restgarzeitkorrekturfaktoren entsprechend der RGT-Regel.



Ab Seite 5 der Anmeldung, letzte Zeile, ist angegeben, dass die Werte fur die Pa-
rameter Temperatur, Druck, Zeit und Gargut mit Hilfe eines Tastenblocks als Ein-
gabeeinrichtung eingestellt werden. Die Anpassung der zunachst voreingestellten
Restgarzeit erfolgt nach Erreichen der Arbeitstemperatur in Abhangigkeit von der
tatsachlich vorhandenen Temperatur entsprechend der RGT-Regel und ist anhand
der Figuren 5 und 6 beginnend ab Seite 10 der Anmeldung, unterer Absatz, aus-
fuhrlich beschrieben. Die Ausfiihrungen im angefochtenen Beschluss, es bleibe
offen, auf welcher Grundlage - also in Abhangigkeit welcher Gargutparameter - die
Einstellung der Restgarzeit (Voreinstellung) erfolge, es sei unklar, wann die An-
passung — also, ob die Anpassung bereits vor dem Garprozess oder wahrend des
Garprozesses - der Restgarzeit erfolgen solle, sowie der Hinweis auf die RGT-Re-
gel ergebe noch keinen Zusammenhang mit der Korrektur der voreingestellten

Restgarzeit, halten einer Uberpriifung daher ebenfalls nicht Stand.

Die Anmeldung wird daher zur weiteren Prifung und Entscheidung an das Deut-
sche- Patent und Markenamt zuriickverwiesen. Die Prifungsstelle wird unter An-
derem noch zu bertcksichtigen haben, dass ein Gargerat auch etwas anderes als
ein Schnellkochtopf sein kann.

Der Senat halt es fur angebracht, wegen der rechtsfehlerhaften Zurickweisung

der Anmeldung die Riickzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.



V.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in 8§ 100 Absatz 3 PatG aufgefuhrten Mangel des Verfahrens ge-
rugt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung die-
ses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-

tigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst v. Zglinitzki Dr. Fritze Fetterroll
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