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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 025 832.3

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 23. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Ganzenmduller, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse BOl1F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 3. Juli 2012 aufgehoben und die Sache zur
weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurickverwiesen.

Griinde

Die Beschwerdefihrerin ist Anmelderin der am 2. Juni 2007 unter Inanspruch-
nahme der inneren Prioritat der friheren Anmeldung 20 2006 008 820.2 vom
3. Juni 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patent-
anmeldung mit der Bezeichnung: ,Homogenisator-Vorrichtung mit horizontal gela-

gerten Zahnkranzen®.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2012 hat die Prufungsstelle fur Klasse BO1F des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtickgewiesen und dabei
zur Begrindung angegeben, das Merkmal des Anspruchs 1 vom 3. Juli 2012,
dass ,die Zahnkranze (130, 140) von koaxial angeordneten Ringkorpern gebildet®
seien, stelle eine unzulassige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung dar
(8 38 PatG). Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 15. August 2012 einge-

legte Beschwerde der Anmelderin.

In der miundlichen Verhandlung am 23. Juli 2015 wurde der Vertreter der An-
melderin vom Senat darauf hingewiesen, dass in den urspringlich eingereichten
Zeichnungen die in der Beschreibung enthaltenen Bezugszeichen nicht enthalten
waren und somit Teile der Zeichnungen fehlten. Mit der am 13. September 2007

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Eingabe waren Figuren 1



bis 8 eingereicht worden, die Bezugszeichen enthielten, und die dartuber hinaus
erkennbar von den urspringlichen Darstellungen abwichen. Die Frage, ob die
nachgereichten Figuren gelten sollen, mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag

verschoben wirde (8 35 PatG), beantwortete der Vertreter der Anmelderin mit ja.

Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse BO1F des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2012 aufzuheben und das
Patent mit der Bezeichnung ,Homogenisator-Vorrichtung mit hori-
zontal gelagerten Zahnkranzen“ mit folgenden Unterlagen zu

erteilen:

Patenanspriche 1 bis 17,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 23. Juli 2015,
Beschreibung Seiten 1 bis 13,

Uberreicht in der miundlichen Verhandlung am 23. Juli 2015
und Zeichnungen (Fig. 1 bis 8) vom 13. September 2007.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 lautet:

Homogenisator-Vorrichtung (100) zum Dispergieren und/oder
Homogenisieren flie3fahiger Substanzen, mit einem Behalter
(110) mit einer oder mehr Einlassoffnung zum Einleiten der zu
homogenisierenden Substanzen, der in einem zentralen Bereich
seines Bodens eine Behalter-Auslassoffnung (111) zum Zufihren
der Substanzen in eine unterhalb des Bodens angeordnete
Bearbeitungseinheit (120) aufweist, die zwei unabhé&ngig von-
einander drehbar gelagerte, konzentrisch angeordnete, kreis-
férmig ausgebildete Zahnkranze (130, 140) enthalt, die Gber einen

vorgegebenen Zwischenraum voneinander getrennt sind, wobei



die Antriebswellen eines ersten Zahnkranzes (130) und eines
zweiten Zahnkranzes (140) der Bearbeitungseinheit (120) jeweils
senkrecht zur Forderrichtung der die Auslass6ffnung verlassenden
Substanzen angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnkranze (130, 140) als Teil einer kompakt ausgebildeten
Bearbeitungseinheit (120) ausgebildet sind, die unmittelbar unter-
halb des Bodens des Behélters (110) angeordnet ist, wobei der
zweite Zahnkranz (140) in Richtung der zentralen Achse seiner
Antriebswelle (140°) verschiebbar gelagert ist derart, dass er aus
einer ersten Position, in der er radial hinter dem ersten Zahnkranz
(130) angeordnet ist, in eine zweite Position Gberfihrbar ist, in der
er aullerhalb des Forderweges der von dem ersten Zahnkranz
(130) geforderten fliel3fahigen Substanz angeordnet ist, wobei im
Forderweg der zu homogenisierenden Substanzen in der Bear-
beitungseinheit (120) ein Forderfligel aufweisender Inducer (170)
vorgesehen ist, der stromaufwarts der Zahnkranze (130; 140)
angeordnet ist und als Fordereinrichtung wirkt, die die Flussigkeit
unter regelbaren Druck in Richtung der Zahnkranze (130; 140)
fordert, und wobei ein Mischférderfligel (160) im Wesentlichen als
herkdbmmlicher Propeller ausgebildet ist, wobei ein Blattelement
(161; 162) in einem Winkel von etwa 5° bis 10° bezuglich einer
Rotationsebene der Blattelemente (161; 162) angeordnet ist.

Die Anspriche 2 bis 17 sind auf diesen Anspruch direkt bzw. indirekt rick-

bezogen.
Im Verfahren sind derzeit die folgenden Entgegenhaltungen:
D1) DE 2740075Al1

D2) US 1,146,030
D3) SU 1745322 Al mit englischsprachigem Abstract



D4) DE 102 04 921 C1
D5) DE 103 20 739 B3
D6) EP 0452530 Al
D7) WO 92/12290 Al
D8) US 1,489,786

D9) US 2,260,834

Wegen des Wortlauts der riickbezogenen Anspriche und wegen weiterer Ein-

zelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Zuriickverweisung der Sache an das
Deutsche Patent- und Markenamt gemalf § 79 Abs. 3 PatG.

2) Die geltenden Anspriiche sind zul&ssig.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 ergeben sich aus den urspringlich
eingereichten Anspriichen 1, 4, 5, 15 und 16. Das von der Prifungsstelle als
unzulassige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung bezeichnete Merkmal,
dass ,die Zahnkranze (130, 140) von koaxial angeordneten Ringkdrpern gebildet”

sind, ist im nunmehr geltenden Anspruch 1 nicht mehr enthalten.

Die weiteren Merkmale der Unteranspriiche 2 bis 17 ergeben sich aus den
ursprunglich eingereichten Unteranspriichen 2, 3, 6 bis 14 und 17 bis 21.

3) Der Anmeldetag ist auf den 13. September 2007 verschoben.



In der ursprunglich eingereichten Fassung der Anmeldung vom 2. Juni 2007
fehlten Teile der Zeichnungen, da die Beschreibung Bezugszeichen enthielt, die
eingereichten Zeichnungen dagegen nicht.

In diesem Fall hat die Anmelderin die Mdglichkeit, nach einer Aufforderung durch
das Patentamt oder von sich aus Zeichnungen bzw. vollstandige Zeichnungen
nachzureichen, mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag auf den Eingang der
nachgereichten Zeichnungen verschoben wird (8 35 Abs. 2 PatG). In der Fassung
dieser Vorschrift, die bis zum 31. Marz 2014 galt, war zwar der Fall, dass lediglich
Teile von Zeichnungen fehlen, nicht explizit erwédhnt, jedoch ist diese Vorschrift
auch in der frUheren Fassung dahingehend auszulegen, dass sie auch die
Moglichkeit der Nachreichung von Teilen von Zeichnungen erdffnet (Schulte,
Patentgesetz, 9. Aufl., Fn. 76 zu § 35 Rdn. 51, 10 W (pat) 9/06).

Vorliegend wurden mit Eingabe vom 11. September 2007, eingegangen am
13. September 2007, ohne Aufforderung durch das Patentamt Zeichnungen ein-
gereicht, die Bezugszeichen enthielten und die von den urspringlich eingereichten
Zeichnungen erkennbar abwichen. Fir den Fall einer solchen unaufgeforderten
Einreichung ist der Anmelderin nachtraglich die Wahlimdglichkeit zu erdffnen, den
urspringlichen Anmeldetag ohne Einbeziehung der nachgereichten Zeichnungen
zu behalten oder aber unter Einbeziehung der nachgereichten Zeichnungen den
Anmeldetag zu verschieben (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl.,, 8 35 Rdn. 57).
Der Vertreter der Anmelderin hat nach Hinweis auf diese Moglichkeiten in der
mindlichen Verhandlung erklart, dass die nachgereichten Figuren gelten sollen,
mit der Konsequenz, dass der Anmeldetag auf den 13. Juli 2007 verschoben ist.
Damit bedarf es keiner Prufung mehr, ob die nachgereichten Figuren eine
unzulassige Erweiterung der Anmeldung darstellen (vgl. Schulte, Patentgesetz,
9. Auflage, 8§ 35 Rdn. 56).

4) Das Verfahren wird gemalRR 8 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patent- und

Markenamt zur weiteren Prifung zuriickverwiesen.



Die Prufungsstelle hat zwar die Merkmale der urspringlich eingereichten An-
spriche 1, 4, 5, 15 und 16, aus denen der nunmehr geltende Anspruch 1
zusammengesetzt ist, bei ihrer Recherche bereits bericksichtigt, siehe den
Prufungsbescheid vom 8. Juni 2011, mit dem Ergebnis, dass keine der ermittelten
Druckschriften D1 bis D7 samtliche dieser Merkmale patenthindernd offenbart —
was auch fur die Druckschriften D8 und D9 gilt, die zumindest weder einen
Inducer in der Bearbeitungseinheit noch einen als Propeller ausgebildeten
Mischforderfligel offenbaren. Jedoch ist eine abschlieRende Prufung des Ge-
genstandes des geltenden Anspruchs 1 auf Patentfahigkeit aufgrund des ver-
schobenen Anmeldetags erst nach Durchfuhrung einer Recherche mdglich, die
den Stand der Technik bis zu dem neuen Anmeldetag bertcksichtigt. Bei dieser
Sachlage hélt es der Senat fiir geboten, zunachst der Prufungsstelle Gelegenheit
zu geben, Uber die Patentfahigkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1
unter Bericksichtigung des nunmehr zutreffenden Standes der Technik zu

entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,



4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrucklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Krager Ausfelder
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