BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 3/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 081 091.9

(wegen Antrag auf Weiterbehandlung)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts am 4. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die

Richterin Puschel und die Richterin Dr. Schnurr

ECLI:DE:BPatG:2020:040620B7Wpat3.20.0



beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse B60W des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 15. Januar 2020 wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 17. August 2011 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung ,Verfahren und System fur
die Regelung des Betriebs einer elektrischen Olpumpe in einem Hybrid-
Elektrofahrzeug (HEV)" ein und stellte am 28. Februar 2014 den Priufungsantrag.
Die Anmeldung wird dort unter dem Aktenzeichen 10 2011 081 091.9 gefuhrt.

Nachdem die sechsmonatige AuRerungsfrist auf einen ersten Priifungsbescheid
des Patentamts vom 28. November 2014 fruchtlos verstrichen war, kindigte das
Patentamt mit Bescheid vom 9. Juli 2015 die Zurtickweisung der Anmeldung fir den
Fall an, dass auch binnen eines weiteren Monats bei der Prifungsstelle fur Klasse
B60W keine Stellungnahme der Anmelderin eingehen werde. Am 10. Juli 2015
erreichte das Patentamt sodann eine Eingabe der Anmelderin mit geé&nderten

Patentansprichen.

Am 18. Februar 2019 erliel3 das Patentamt einen zweiten Prifungsbescheid, in dem
es u. a. eine unzulassige Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung monierte

und erneut die Zurtickweisung der Anmeldung in Aussicht stellte.



Mit Eingaben vom 14. Juni und vom 30. August 2019 beantragte die Anmelderin die
Verlangerung der Frist zur Beantwortung dieses zweiten Prifungsbescheids, zuletzt
bis zum 22. Oktober 2019.

Nachdem sich die Anmelderin nicht weiter geaul3ert hatte, wies die Prifungsstelle
fur Klasse B60W durch Beschluss vom 21. November 2019 die Anmeldung aus den
Grinden des Bescheids vom 18. Februar 2019 unter Hinweis auf die Mdglichkeit
der Weiterbehandlung nach 8§ 123a PatG zurlick; der Beschluss wurde der

Anmelderin am 27. November 2019 zugestellt.

Am 20. Dezember 2019 stellte die Anmelderin daraufhin einen Antrag auf
Weiterbehandlung der Anmeldung, wobei sie die hierfur erforderliche Gebuhr
entrichtete und zum Zwecke der Nachholung der versaumten Handlung erneut
einen Antrag auf Verlangerung der Frist zur Beantwortung des Prifungsbescheids
vom 18. Februar 2019 stellte.

Das Deutsche Patent- und Markenamt — Priifungsstelle fur Klasse B60W — wies den
Antrag auf Weiterbehandlung durch Beschluss vom 15. Januar 2020 mit der
Begriindung zurtick, der erneute Fristverlangerungsantrag sei als Nachholung der

versaumten Handlung nicht ausreichend.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom
15. Februar 2020, zu deren Begriundung sie — im Sinne einer sachlichen
Entgegnung auf den Prifungsbescheid vom 18. Februar 2019 — u.a. neue

Patentanspriche und eine geanderte Beschreibung der Erfindung vorgelegt hat.
Die Anmelderin beantragt sinngemal,
1. den angefochtenen Beschluss vom 15. Januar 2020

aufzuheben und die Sache zur Weiterbehandlung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen;



2.  hilfsweise: den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die
Erteilung eines Patents auf Grundlage der im
Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen zu

beschlielRen.

Mit Schreiben vom 27. Marz 2020, das unbeantwortet geblieben ist, hat der Senat
die Anmelderin darauf hingewiesen, dass die Beschwerde aus den in dem
angefochtenen Beschluss genannten Griinden voraussichtlich keinen Erfolg haben

werde.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Die gemal3 § 73 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 PatG zuldssige Beschwerde der Anmelderin
hat in der Sache keinen Erfolg. Das Patentamt hat ihren Antrag auf
Weiterbehandlung zu Recht als unzulassig zurickgewiesen, weil sie die versaumte

Handlung nicht innerhalb der einmonatigen Antragsfrist nachgeholt hat.

Ist eine Patentanmeldung nach Versdumung einer vom Patentamt gesetzten Frist
zurtickgewiesen worden, kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung
mit der Folge beantragen, dass der Beschluss wirkungslos wird, § 123a
Abs. 1 PatG. Voraussetzung fur die Zulassigkeit des Antrags auf Weiterbehandlung
ist jedoch u. a., dass die versdumte Handlung innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Zustellung der Entscheidung uber die Zuriickweisung der Patentanmeldung
nachgeholt wird, 8 123a Abs. 2 Satz 2 PatG (vgl. Benkard/Schéafers, PatG, 11. Aufl.,
§ 123a Rn. 12). Diese Monatsfrist ist hier nicht eingehalten.

Der Zuriickweisungsbeschluss vom 21. November 2019 wurde der Anmelderin am
27. November 2019 zugestellt, § 127 Abs. 1 PatG i. V. m. 8 5 Abs. 4 VwWZG. Die



Monatsfrist des 8§ 123a Abs. 2 Satz 2 PatG, die durch die Zustellung in Lauf gesetzt
wurde und gegen deren Versaumung eine Wiedereinsetzung nach § 123a Abs. 3
PatG nicht gegeben ist, lief daher am Freitag, den 27. Dezember 2019 ab. Vor
Fristablauf hat die Anmelderin am 20. Dezember 2019 lediglich beantragt, die
Erwiderungsfrist auf den Prifungsbescheid vom 18. Februar 2019 nochmals zu
verlangern. Ein Fristgesuch stellt jedoch nicht die nachzuholende Handlung im
Sinne des § 123a Abs. 2 Satz 2 PatG dar. Eine sachliche Erwiderung auf den
Prufungsbescheid, die zur Fristwahrung erforderlich gewesen wére, hat die
Anmelderin erstmals in ihrer Beschwerdeschrift vom 15. Februar 2020 und somit
verspéatet zur Akte gereicht.

Nach standiger Senatsrechtsprechung ist unter der nachzuholenden Handlung im
Sinne von 8§ 123a Abs. 2 Satz 2 PatG jede Handlung zu verstehen, die sich als
sachliche Stellungnahme zu den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid
enthaltenen formellen oder inhaltlichen Beanstandungen darstellt (vgl. Beschluss
vom 17. Januar 2008 — 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93 — Weiterbehandlung I,
Beschluss vom 21. April 2008 — 10 W (pat) 45/06, verdffentlicht in juris, Tz. 12;
Beschluss vom 16. Oktober 2012 — 10 W (pat) 22/10 — Weiterbehandlung I,
Beschluss vom 19. Februar 2015, 7 W (pat) 52/14 — Weiterbehandlung lll, BIPMZ
2015, 297). Dementsprechend kann ein bloBes Fristgesuch nicht als
nachzuholende Handlung anerkannt werden (vgl. BPatG a. a. O., insbes.
Beschluss vom 17.Januar 2008 - 10 W (pat) 42/06, BPatGE 50, 90, 93
— Weiterbehandlung I; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl, §123a Rn.9;
Benkard/Schéfers, a. a. O., § 123a Rn. 13, je m. w. N.).

Mit ihrem Antrag vom 20. Dezember 2019 hat die Anmelderin daher die
Voraussetzungen des 8§ 123a Abs. 2 Satz 2 PatG nicht erflllt; vielmehr ware
insoweit eine sachliche Stellungnahme zu dem zweiten Prifungsbescheid vom
18. Februar 2019 erforderlich gewesen. Eine solche wurde jedoch erst mit der

Beschwerdebegriindung am 15. Februar 2020 — und somit verspatet — vorgelegt.


https://www.juris.de/r3/document/BJNR201170936BJNE017101301/format/xsl/part/S?oi=Ynye3cz4Bb&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR201170936BJNE017101301/format/xsl/part/S?oi=Ynye3cz4Bb&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

Da der Antrag auf Weiterbehandlung aus diesen Griinden unzulassig ist, hat das
Patentamt die beantragte Weiterbehandlung im angefochtenen Beschluss vom
15. Januar 2020 zu Recht verweigert. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der

Anmelderin bleibt dementsprechend ohne Erfolg.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung 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 ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miindlichen 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Plschel Dr. Schnurr

pro



