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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2017 001 572.4

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ.
Ganzenmdller, der Richterin Bayer, des Richters Dr. Ing. Kriger und der Richterin
Dipl.-Ing. Univ. Schenk

beschlossen:

ECLI:DE:BPatG:2018:071118B12Wpatl11.18.0



1. Der Beschluss der Prifungsstelle 13 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 21. Februar 2018 wird aufgehoben
und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

riuckverwiesen.

2. Die Beschwerdegebuhr wird zurtickgezahlt.

Grinde

Der Anmelder hat am 2. Februar 2017 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung
,von der Starrheit der Verbrennungsmotoren, der niemals wirklichkeitstauglich
erfillbare Otto Motoren Traum, und neue zusatzliche Beschaftigungs- und An-
wendungsmoglichkeiten der Elektroniken, vor allem fur die Verbrennungskraft-
stoffeinspritzelektroniken angemeldet. Als Anlagen hat er 7 Seiten Beschreibung
und 4 Seiten Patentanspriiche eingereicht, wobei er die Anzahl der Patentanspru-
che mit 5 angegeben hat. Vor den funf Patentanspriichen ist auf der ersten Seite
der Patentanspriche eine Art Vorspann eingefiigt, in dem der Anmelder angibt,
auf was sich die Patentanspriiche griinden. Zudem hat er eine Zusammenfassung

und eine Erfinderbenennung eingereicht. Prifungsantrag ist nicht gestellt.

Mit Mangelbescheid vom 5. Mai 2017 wurde dem Patentanmelder mitgeteilt, dass
die eingereichte Patentanmeldung formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen
entspreche. In den Patentanspriichen sei anzugeben, welche konkreten techni-
schen Merkmale des Anmeldegegenstandes als neu und patentfahig unter Schutz
gestellt werden sollen. Zur Ausarbeitung der vorschriftsmalligen Patentanspriiche
wurde auf das beiliegende Merkblatt sowie auf die beigefligte Patentverordnung

verwiesen. Der Anmelder wurde gebeten, die von ihm eingereichten Patentan-



spriuche dahingehend zu Uberprufen. Insbesondere wurde darauf hingewiesen,
dass die Anspriche als solche und ohne Vorspann einzureichen seien. Gegebe-

nenfalls seien die den Patentanspriichen vorangehenden Ausfiihrungen zur Be-

schreibung zu nehmen.

Am 6. Juli 2017 beantragte der Patentanmelder eine Fristverlangerung fur die
Veréanderung der Patentanspriiche. Die ersten 14 Zeilen des Vorspanns musse er
wohl zu einem Patentanspruch machen, so dass sich dann 6 Patentanspriiche

ergaben. Die drei Zeilen des dritten Absatzes mussten wohl geldscht werden.

Am 23. Oktober 2017 wurde dem Patentanmelder nochmals eine Frist von einem
Monat gewahrt, um auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 zu erwidern. Sollte er die

Sache nicht weiterverfolgen wollen, konne er die Anmeldung zurticknehmen.

Am 5. Dezember 2017 nahm der Patentanmelder erneut Stellung. Er beabsichtige
keine Zuricknahme seines Antrags auf Erteilung eines Patents. In den Patentan-
spruchen sei das Wesentliche erfasst worden. Die Patentanspriiche umfassten
4 Seiten, seien abstrahiert und sehr umfangreich. Er bestritt, dass die 4 Seiten in

die Beschreibung gehorten. Der ,Vorspann“ sei dann halt ein Schonheitsfehler.

Mit Bescheid vom 11. Dezember 2017 wurde dem Patentanmelder nochmals eine
Frist von 1 Monat zur Erwiderung auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 gewahrt.
Gemald § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG misse die Anmeldung einen oder mehrere Pa-
tentanspriche enthalten, in denen angegeben sei, was als patentfahig unter
Schutz gestellt werden soll. Die vom Patentanmelder eingereichten Patentanspri-
che konnten insbesondere keinen Schutzumfang bestimmen. Wenn er die Anmel-
dung weiterverfolgen wolle, sei es erforderlich, dass er innerhalb der genannten
Frist Patenansprliche einreiche, in denen angegeben sei, welche konkreten tech-
nischen Merkmale des Anmeldungsgegenstands unter Schutz gestellt werden

sollen.



Nach fruchtlosem Ablauf der vorgenannten Frist hat die Prufungsstelle 13 des
Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Sachbearbeiterin mit Beschluss
vom 21. Februar 2018 die Patentanmeldung 10 2017 001 572.4 nach § 42 Abs. 3
PatG zuriickgewiesen, da die im Bescheid vom 5. Mai 2017 angegebenen Mangel

trotz Aufforderung nicht beseitigt worden seien.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder mit Eingabe vom 21. Méarz 2018, ein-
gegangen am 22. Marz 2018, Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, dass
seine Patentanmeldung alle formalen und formellen Anforderungen wie Schrift-
grof3e, Schriftart, Zeilenabstande, Randabstande, Beschreibung, Zusammenfas-
sung, Erfinderbenennung und Patentanspriiche erfllle. Er sei bedrangt worden,
dass die Patentanspriiche in die Beschreibung gehérten und er solle alles neu
abgeben. Dies bedeute aber einen neuen Abgabetermin der Patentanmeldung.
Den Namen des Priifers, der Mangel behauptet habe, habe er nicht erfahren. Der
Abgabetermin der Patentanmeldung bleibe, da die Patentanspriiche die Offen-

sichtlichkeitsprifung bestinden.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten, insbesondere der Formulierung der finf

Patentansprtche, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulassig. Ein Inlandsvertreter ist nicht erforderlich, da der Pa-
tentanmelder kein Auswartiger ist. Normadressat von 8 25 Abs. 1 PatG ist ein
Auswartiger, gleichgiltig ob Ausléander oder Inlander (Busse/Keukenschrijver,
PatG, 8. Aufl. § 25 Rdnr. 8).

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.



1. Der angefochtene Beschluss ist schon deshalb aufzuheben, weil er durch eine
Sachbearbeiterin des gehobenen Dienstes ergangen ist. Gemal 8§ 27 Abs. 5 PatG
i.V.m. 8 1 Abs. 1, Nr.1, b) Wahrnehmungsgesetz kdnnen Beamte des gehobenen
Dienstes und vergleichbare Tarifbeschaftigte die Anmeldung nicht aus Griinden
zurtiickweisen, denen der Anmelder widersprochen hat. Dem Méangelbescheid vom
5. Mai 2017 hat der Patentanmelder jedoch mit der am 5. Dezember 2017 einge-

gangen Eingabe vom 27. November 2017 widersprochen.

2. Der angefochtene Beschluss geniigt zudem auch der in § 47 Satz 1 PatG be-
stimmten Begrundungspflicht nicht (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage, 8 47
Rdn. 24).

Der Beschluss stitzt sich nur darauf, dass die im Bescheid vom 5. Mai 2017 be-
anstandeten Mangel nicht beseitigt worden seien. Soweit im Bescheid vom
11. Dezember 2017 die Priufungsstelle 13 darauf hinwies, dass die eingereichten
Patentanspriche entgegen 8§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht angeben, was als pa-
tentfahig unter Schutz gestellt werden soll, wird der Zurtickweisungsbeschluss auf

die Grinde dieses Bescheids nicht gestiitzt.

Nicht ausreichend sind Ausfiihrungen, die nicht erkennen lassen, welche Griinde
fur die Entscheidung malf3geblich waren (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Auflage,
8 47 Rdn. 26). Schon der Bescheid, der zur Mangelbeseitigung auffordert, héatte
deutlicher und klarer sein missen. Der bloRe Hinweis auf eine gesetzliche Vor-
schrift gentigt nicht (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. § 42 Rdnr. 31).

Soweit im Bescheid vom 5. Mai 2017 dem Anmelder aufgegeben wurde, die ein-
gereichten Patentanspriche anhand des beigeflgten Merkblatts und der Patent-

verordnung zu Uberprifen, wurde kein konkreter Mangel benannt.



Soweit im Bescheid vom 5. Mai 2017 darauf hingewiesen wurde, dass die Ansprui-
che als solche und ohne Vorspann einzureichen seien, findet sich hierfir keine

Rechtsgrundlage. Es wurde auch keine dafiir benannt.

Soweit damit gemeint gewesen sein sollte, dass der Anmelder die funf Patentan-
spruche gemal 8 6 Abs. 2 Satz 1 PatV auf von der Beschreibung gesonderten
Blattern einreichen musse, war dies aus dem Bescheid nicht erkennbar. Nach
8§ 34 Abs. 6 PatG i. V. m. 8§ 6 Abs. 2 PatV sind zwar die Patentanspriiche, die Be-
schreibung und die Zusammenfassung auf gesonderten Blattern einzureichen,
jedoch wurde dies so vom Anmelder im Bescheid vom 5. Mai 2017 nicht verlangt,

da gesonderte Blatter nicht erwahnt wurden.

3. Darlber hinaus hatte der angefochtene Beschluss auch in der Sache nicht

ergehen durfen.

Im Bescheid vom 5. Mai 2017 wurde angesprochen, dass in den Patentanspri-
chen anzugeben sei, welche konkreten technischen Merkmale des Anmeldungs-
gegenstandes als neu und patentfahig unter Schutz gestellt werden sollen. Inso-
weit liegt bei der vorliegenden Patentanmeldung jedoch kein offensichtlicher Man-
gel vor, der im Rahmen der Offensichtlichkeitsprifung allein zu einer Zurtickwei-

sung fuhren kann.

8§ 34 Abs. 3 PatG bestimmt unter anderem, dass die Anmeldung einen oder meh-
rere Patentanspriche enthalten muss, in denen angegeben ist, was als patentfa-
hig unter Schutz gestellt werden soll. Wie die nahere Betrachtung aller Patentan-
spriuche zeigt, befassen sich die in den Patentanspriichen 1 bis 5 angegebenen
konkreten technischen Merkmale mit einer als neu angegebenen Ausbildung der
Kurbelwellenlangen, der verschiedenen Ausfuhrung der Zylinderbohrungen im
Zylinderblock, der verschiedenen Ausbildung der Zylinderdurchmesser und Ven-
tilangen sowie der Variation der Ausbildung der Pleuelstangenlangen abhéngig

vom Zylinderdurchmesser in einem Verbrennungsmotor. Somit ist angegeben,



welche Merkmale als neu und patentfahig unter Schutz gestellt werden sollen. Ein
die Zurickweisung tragender Mangel der Patentanspriche besteht nicht schon
deshalb, weil diese mit einem Vorspann eingereicht wurden. Zwar entspricht es
nicht den ublichen Gepflogenheiten, dass der Anmelder unter der Uberschrift
.Patentanspriche* zusatzliche Textteile — im Mangelbescheid als Vorspann be-
zeichnet — eingeflgt hat. Jedoch ist es im Hinblick auf die Offensichtlichkeitspru-
fung ausreichend, wenn erkennbar ist, was der Anmelder unter Schutz gestellt

haben méchte; hierfur reichen die vorgelegten Patentanspriiche aus.

4. Da noch kein Antrag auf Prufung gemaf 8 44 PatG gestellt wurde, war fur
eine abschlieRende Entscheidung Uber die Patenterteilung kein Raum. Die Sache
wird gemaf § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rickverwiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass bis zum Eingang eines wirk-
samen Prifungsantrags eine Offensichtlichkeitsprifung notfalls fortgesetzt oder,
z. B. bei Auftauchen neuer Mangel diese wieder aufgenommen werden kann
(Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., 8 42 Rdnr. 24), und keine férmliche Ent-
scheidung ergeht, wenn die Offensichtlichkeitsprifung mit einem fir den Anmelder
positiven Prifungsergebnis beendet wird (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl.,
§ 42 Rdnr. 36).

5. Die Beschwerdegebihr wird gemald § 80 Abs. 3 PatG zurlickgezahlt, da dies
der Billigkeit entspricht. Da der Zurickweisungsbeschluss sich lediglich formelhaft
auf den Bescheid vom 5. Mai 2017 bezieht und die Eingabe des Anmelders vom
27. November 2017 nicht bertcksichtigt wurde, ist es billig, die Beschwerdegebihr
zuriickzuzahlen. Hinzu kommt, dass der Mangelbescheid auch nicht ausreichend
konkret ausgefihrt hat, worin der Mangel genau besteht. (vgl. Schulte/Plschel,
Patentgesetz, 10. Aufl., 8 80 Rdnr. 115, § 73 Rdnr. 146, 148).



lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerugt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

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,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

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

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu

unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe,

einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Frist-

ablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Ganzenmdller Bayer Kruger Schenk

Pr
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