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Vorbemerkung

Diese Richtlinien treten ab 2. Marz 2026 an die Stelle
der Richtlinien fur die Priifung von Patentanmeldungen
vom 6. Mai 2025.

Die Richtlinien enthalten die Grundséatze, die im Pru-
fungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) gelten. Sie sollen eine einheitliche und
zligige Behandlung der Verfahrensschritte Offensicht-
lichkeitspriifung, Recherche, Bescheidserstellung, Er-
teilung und Zuriickweisung der Anmeldung durch die
Prifungsstellen des DPMA ermdoglichen. Verfligungen,
die den Richtlinien entgegenstehen, werden hiermit
aufgehoben.

Die Veroffentlichung der Richtlinien dient dazu, die Ver-
fahrensbeteiligten und die Offentlichkeit zu informie-
ren.

Die Verfahrensbeteiligten sollen im Rahmen ihrer Mit-
wirkungspflichten die Richtlinien bertcksichtigen und
so die einheitliche und straffe Durchfiihrung des Pri-
fungsverfahrens unterstiitzen. Die verfahrensférderli-
che Mitwirkung kann wesentlich zu einer schnelleren
Verfahrensdurchfuhrung beitragen. Dazu zdhlen insbe-
sondere die fristgerechte Reaktion auf Bescheide, die
zugige Einreichung von Schriftsdtzen und die sehr gut
vorbereitete Wahrnehmung von Anhdrungsterminen.

Besonderheiten des Einzelfalls und die jeweils aktuelle
Rechtsprechung sind stets zu beriicksichtigen. Im Ein-
zelfall kann es aufgrund von Besonderheiten geboten
sein, von allgemeinen Leitlinien abzuweichen.

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird in diesen
Richtlinien auf eine geschlechtsneutrale Differenzie-
rung (zum Beispiel Patentinhaber/Patentinhaberin)
verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen Be-
zeichnungen im Maskulinum beziehen sich in gleicher
Weise auf Personen aller Geschlechter.

Miinchen, im Februar 2026

Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Priifungsverfahrens bil-
den im Wesentlichen:

- das Patentgesetz (PatG)

- die Verordnung zum Verfahren in Patentsachen
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (PatV)

- die Verordnung Uber das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA-Verordnung — DPMAYV)

- die Verordnung lber die Wahrnehmung einzelner
den Prifungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle,
den Markenstellen und den Abteilungen des Pa-
tentamts obliegender Geschiafte (Wahrnehmungs-
verordnung — WahrnV)

- das Gesetz uber die Kosten des Deutschen Patent-
und Markenamts und des Bundespatentgerichts
(Patentkostengesetz — PatKostG)

- die Verordnung lber die Zahlung der Kosten des
Deutschen Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts (Patentkostenzahlungsverord-
nung — PatKostZV)

- die Verordnung uber Verwaltungskosten beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Ver-
waltungskostenverordnung — DPMAVwKostV)

- die Verordnung uber den elektronischen Rechts-
verkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
(ERVDPMAV)

- die Verordnung lber die elektronische Aktenfiih-
rung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und
dem Bundesgerichtshof (EAPatV)

- das Verwaltungszustellungsgesetz (VWZG).



1. Erfordernisse der Anmeldung, Of-
fensichtlichkeitspriifung

1.1. Anmeldetag, Mindesterfordernisse

(8§ 34, 35 PatG)

Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem
die Unterlagen nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG und,
soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem An-
schein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach
§ 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG

1) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
oder

2) beieinem Patentinformationszentrum, wenn diese
Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministe-
riums der Justiz und fiir Verbraucherschutz im Bun-
desgesetzblatt dazu bestimmt ist,

eingegangen sind (§ 35 Abs. 1 PatG).

Sind die Unterlagen nicht oder teilweise nicht in deut-
scher Sprache abgefasst, so gilt dies nur, wenn die deut-
sche Ubersetzung innerhalb der Frist nach § 35a Abs. 1
Satz 1 oder § 35a Abs. 2 PatG beim DPMA eingegangen
ist; andernfalls gilt die Anmeldung als zuriickgenom-
men.

Reicht der Anmelder auf eine Aufforderung nach § 35
Abs. 2 Satz 1 PatG oder auf eigene Initiative fehlende
Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung
nach, so wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen
oder der Teile der Beschreibung beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt zum Anmeldetag; andernfalls gilt
jede Bezugnahme auf Zeichnungen oder die Teile der
Beschreibung als nicht erfolgt (§35 Abs.2, Abs.3
PatG).

GemalR § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 PatG muss die Anmel-
dung enthalten:

e den Namen des Anmelders,

e einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die
Erfindung kurz und genau bezeichnet ist und

e eine Beschreibung der Erfindung.

Sind die in § 35 Abs. 1 PatG genannten Mindesterfor-
dernisse erfillt, liegt eine rechtswirksame Patentan-
meldung vor. Werden diese Anforderungen nacheinan-
der erfillt, so liegt eine wirksame Anmeldung erst dann
vor, wenn die letzte Anforderung erfiillt ist. Werden die
Mindesterfordernisse nicht erfillt, so ist fiir eine Zu-
riickweisung einer derartigen ,,Anmeldung” kein Raum.
Vielmehr ist nach Gewahrung des rechtlichen Gehors
durch Beschluss festzustellen, dass die Eingabe keine
rechtswirksame Patentanmeldung ist.!

1 BPatG GRUR 1984, 804

1.2. Offensichtlichkeitspriifung (§ 42 PatG)

Der Umfang der Offensichtlichkeitspriifung muss sich
auf die in §42 PatG festgelegten Erfordernisse be-
schranken.

Ist eine rechtswirksame Anmeldung eingegangen (vgl.
Abschnitt 2.1.), die jedoch offensichtlich nicht den An-
forderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 PatG genlgt, for-
dert die Prifungsstelle den Anmelder auf, die Mangel
innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen (§ 42
Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ist offensichtlich, dass der Gegenstand der Anmeldung
1) seinem Wesen nach keine Erfindung ist,
2) nicht gewerblich anwendbar ist oder

3) nach § 1a Abs. 1, § 2 oder § 2a Abs. 1 PatG von der
Patenterteilung ausgeschlossen ist,

benachrichtigt die Prifungsstelle den Anmelder hier-
von unter Angabe der Griinde und fordert ihn auf, sich
innerhalb einer bestimmten Frist zu duRern (§ 42 Abs. 2
PatG).

Die Prufungsstelle weist die Anmeldung zurick (§ 42
Abs. 3 Satz 1 PatG), wenn die nach § 42 Abs. 1 PatG ge-
rigten Mangel nicht beseitigt werden oder wenn die
Anmeldung aufrechterhalten wird, obgleich eine pa-
tentfahige Erfindung offensichtlich nicht vorliegt (§ 42
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 PatG). Soll die Zuriickweisung auf Um-
stande gegriindet werden, die dem Patentsucher noch
nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu
geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu
duBern (§ 42 Abs. 3 Satz 2 PatG).

1.3. Zustandigkeit

Die Offensichtlichkeitsprifung nach § 42 PatG wird von
den fachlich zustéandigen Patentprifern durchgefiihrt.
Die formelle Bearbeitung von Patentanmeldungen ob-
liegt Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes
sowie vergleichbaren Tarifbeschaftigten nach §27
Abs. 5 PatGi. V. m. § 1 WahrnV.

1.4. Offensichtlichkeit

Bei der Prifung nach § 42 Abs. 1 und 2 PatG sind nur
Mangel zu rigen, die offensichtlich sind. Offensichtlich
ist ein Mangel dann, wenn die Priifungsstelle auf Grund
des ihr unterbreiteten Sachverhalts ohne weitere Sach-
prifung den Mangel zweifelsfrei als solchen erkennen
kann, das heit der Mangel offen zutage tritt. Deshalb
ist der mit den Anmeldungsunterlagen dem DPMA un-
terbreitete Sachverhalt von der Priifungsstelle anhand



ihrer Sach- und Fachkenntnisse zu wiirdigen und von
der Heranziehung nicht sofort verfiigbaren Materials
oder von zusatzlichen Ermittlungen und Nachforschun-
gen grundsatzlich abzusehen. Das gilt nicht nur fiir Fra-
gen mit mehr technischem, sondern auch fiir Fragen
mit mehr rechtlichem Einschlag. Soweit letztere auf
Grund einer gesicherten Rechtsprechung klar und zwei-
felsfrei beantwortet werden kénnen, wird die Pri-
fungsstelle sie in der Regel zur Grundlage ihrer Unter-
suchung auf offensichtliche Mangel machen kdnnen,
sofern sich dabei keine besonderen Probleme erge-
ben.? In der Offensichtlichkeitspriifung werden Neuheit
und erfinderische Tatigkeit nicht geprift.

1.5. Formelle Mangel

Formelle Méangel, die im Rahmen der Offensichtlich-
keitsprifung beanstandet werden konnen, liegen ins-
besondere vor, wenn

a) der Patenterteilungsantrag unvollstandig ist oder
vom Inhalt der Vollmacht abweicht,

b) zweifelhaft ist, ob das Patent fiir den Anmelder un-
ter seiner Firma oder unter seinem birgerlichen
Namen beantragt wird,

c) bei mehreren Anmeldern ohne gemeinsamen Ver-
treter ein Zustellungsbevollmédchtigter nicht be-
nannt ist oder die Unterschrift samtlicher Mitan-
melder nicht vorliegt,

d) Teile der Anmeldungsunterlagen (Patentanspri-
che, Beschreibung, ggf. Zeichnungen sowie die Zu-
sammenfassung — Text und ggf. Zeichnung —) nach
§§ 34 und 36 PatG fehlen,

e) die Vollmachtsurkunde fur den oder die im Antrag
angegebenen Vertreter unvollstdndig ist oder
fehlt, sofern es sich nicht um einen anwaltlichen
Vertreter im Sinne von § 15 Abs. 4 DPMAV oder ei-
nen anwaltlichen Vertreter dessen, der im Inland
weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat (§ 25
PatG), handelt,

f) die Bezeichnung der Erfindung (§ 34 Abs. 3 Nr. 2
PatG) nicht kurz und genau ist, oder

g) die Erfinderbenennung (§ 37 PatG) fehlt oder un-
vollstandig ist.

1.5.1. Erfinderbenennung

Die Erfinderbenennung ist innerhalb von 15 Monaten
nach dem Anmeldetag oder, sofern fir die Anmeldung
ein Prioritatstag in Anspruch genommen wird, inner-
halb von 15 Monaten nach diesem Tag einzureichen,
§ 37 Abs. 1 Satz 1 PatG. Macht der Anmelder glaubhaft,
dass er durch auBergewdhnliche Umstande gehindert

2 BGH BIPMZ 71, 371 Isomerisierung

ist, diese Erklarung rechtzeitig abzugeben, so ist ihm
eine angemessene Fristverlangerung zu gewahren
(§ 37 Abs. 2 PatG).

Hat sich der Anmelder als alleiniger Erfinder benannt,
so muss die Erklarung nicht auf einem gesonderten
Schriftstiick eingereicht werden, es sei denn, ein Antrag
auf Nichtnennung wird gestellt.?

1.5.2. Anmeldegebiihr

Fir die Anmeldung wird eine Gebiihr nach dem Patent-
kostengesetz (PatKostG) erhoben (§ 2 Abs. 1 PatKostG).
Wird eine Gebihr nicht, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig (innerhalb von drei Monaten ab Einreichung
der Anmeldung) gezahlt, so gilt die Anmeldung als zu-
rickgenommen (§§ 3, 6 PatKostG).

1.5.3. VerstoRe gegen die PatV

Entspricht die Anmeldung nicht den Bestimmungen
Uber die Form und (ber die sonstigen Erfordernisse der
Anmeldung (§ 34 Abs. 6 PatG; PatV), so kann die Pri-
fungsstelle bis zum Beginn des Prifungsverfahrens
(§ 44 PatG) von der Beanstandung dieser Mangel abse-
hen (§ 42 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Priifungsstelle kann
sich demnach im Rahmen der Offensichtlichkeitspri-
fung auf solche Mangel beschranken, die den Druck der
Offenlegungsschrift behindern oder eine sachgerechte
Recherche verhindern. Im Interesse der Offentlichkeit
ist an die Qualitat der Unterlagen, insbesondere an ihre
Lesbarkeit, ein strenger Mal3stab anzulegen.

1.5.4. Maingel bei Patentanspriichen und Be-
schreibung

Hinsichtlich des Inhalts und Aufbaus der Patentanspri-
che und der Beschreibung sind bei der Offensichtlich-
keitsprifung nur schwerwiegende Mangel zu beanstan-
den. Schwerwiegende Mangel liegen vor, wenn bei Her-
ausgabe der Offenlegungsschrift eine Irrefiihrung der
Offentlichkeit zu befiirchten ist (ansonsten siehe Ab-
schnitt 2.3.3.6.).

1.6. Erfordernisse gemaf § 42 Abs. 2 PatG

1.6.1. Fehlen einer Erfindung gemaR §42
Abs. 2 Nr. 1 PatG

Der Gegenstand einer Anmeldung muss auf einem Ge-
biet der Technik liegen und es darf sich nicht offensicht-
lich um einen der in § 1 Abs. 3 PatG genannten Gegen-
stande handeln.

3 BPatG BIPMZ 79, 181



1.6.2. Gewerbliche Anwendbarkeit gemafR
§ 42 Abs. 2 Nr. 2 PatG

Auch das Fehlen der gewerblichen Anwendbarkeit
muss sich bei der Offensichtlichkeitsprifung ohne
Zweifel und weitere Nachforschungen aus den Anmel-
dungsunterlagen ergeben.

So kénnen in der Offensichtlichkeitsprifung rein medi-
zinische Heil- oder Diagnoseverfahren beanstandet
werden, flr die zweifelsfrei keine andere Verwendung
in Frage kommt.

1.6.3.  Ausschlussgriinde (§42 Abs.2 Nr.3
PatG)

Die Ausschlussgriinde des § 42 Abs. 2 Nr. 3 PatG bezie-
hen sich auf die Patentierungsverbote nach § 1a Abs. 1,
§ 2 oder § 2a Abs. 1 PatG. Hierdurch erfasst sind insbe-
sondere Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung
gegen die guten Sitten verstofRen wiirde (§ 2 PatG), der
menschliche Kérper in den einzelnen Phasen seiner
Entstehung und Entwicklung, einschlieflich der Keim-
zellen (§ 1a Abs. 1 PatG), Pflanzensorten und Tierrassen
sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziich-
tung von Pflanzen und Tieren und Uberdies Verfahren
zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
(§ 2a Abs. 1 PatG). Zu beachten ist hierbei, dass sich der
Gesetzeswortlaut an Art. 49" Ppariser Verbands-
tibereinkunft (PVU) anlehnt. Danach kann die Erteilung
eines Patents nicht deshalb verweigert und ein Patent
nicht deshalb fiir ungiltig erklart werden, weil der Ver-
trieb des patentierten Erzeugnisses oder des Erzeugnis-
ses, das das Ergebnis eines patentierten Verfahrens ist,
Beschriankungen oder Begrenzungen durch die inner-
staatlichen Rechtsvorschriften unterworfen ist. Ein Pa-
tentierungsverbot nach § 2 Abs. 1 PatG liegt vor, wenn
der bestimmungsgemaRe Gebrauch der Erfindung ge-
gen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten ver-
stoBen wiirde. Nicht jeder GesetzesverstoR stellt einen
Versto gegen die 6ffentliche Ordnung dar. Ein Paten-
tierungsausschluss liegt vor, wenn gewichtige, zu den
tragenden Grundsdtzen der Rechts- und Sittenordnung
zdhlende Normen oder Grundsatze betroffen sind (Vor-
schriften iber den Schutz von Grund- und Menschen-
rechten, z. B. Gesetz tber die Kontrolle von Kriegswaf-
fen, BGBI.| 1990, 2507; Gesetz zum Schutze von
Embryonen, BGBI. | 1990, 2746).

1.7. Einheitlichkeit

Die Offensichtlichkeitsprifung bezweckt in diesem Zu-
sammenhang, dass mehrere Erfindungen, die offen-
sichtlich nichts miteinander zu tun haben, nicht in einer
Anmeldung missbrauchlich zusammengefasst werden.
Offensichtliche Uneinheitlichkeit ist aber zu verneinen,
wenn eine technisch sinnvolle und — vor Berlicksichti-
gung des Standes der Technik — auch einheitliche

4 BPatG BIPMZ 80, 118

Aufgabe angegeben werden kann, zu deren Losung alle
Teile der Anmeldung erforderlich oder zumindest dien-
lich sind.*

1.8. Abschluss der Offensichtlichkeitsprii-
fung

Hat die Prifungsstelle keine offensichtlichen Mangel
festgestellt, vermerkt sie dies in den Akten. Bei Feststel-
lung offensichtlicher Mangel werden diese gerligt und
der Anmelder wird zur Beseitigung innerhalb einer be-
stimmten Frist aufgefordert (§ 42 Abs. 1 Satz 1 PatG).
Widerspricht der Anmelder der Mangelriige und legt er
die Griinde fiir seine Auffassung dar, soll ein weiterer
Bescheid nur in Ausnahmefdllen ergehen. Sind die
Griinde stichhaltig, ist die Beanstandung fallen zu las-
sen. Wenn die vom Anmelder dargelegten Griinde nicht
Uberzeugen und die gerligten Mangel nicht beseitigt
werden, weist die Prifungsstelle die Anmeldung zuriick
(§ 42 Abs. 3 Satz 1 PatG).

Im Rahmen der Offensichtlichkeitsprifung ist bei ei-
nem Schriftwechsel mit dem Anmelder darauf zu ach-
ten, dass die abschlieRende Entscheidung (Zurlickwei-
sung der Anmeldung oder Fallenlassen der Beanstan-
dung) spatestens 4 Monate nach dem Anmeldetag
ergeht. Dies ist insbesondere in den Fallen erforderlich,
in denen eine Prioritdt in Anspruch genommen wird,
um den Druck der Offenlegungsschrift noch mit den be-
richtigten Unterlagen zu ermdoglichen. Ist der Abschluss
der Offensichtlichkeitspriifung nicht rechtzeitig mog-
lich, wird die Offenlegungsschrift mit unberichtigten
Unterlagen gedruckt.

1.9. Hinweis auf Teilung

Wegen der Moglichkeit der Teilung einer Anmeldung
durch den Anmelder wird auf den Abschnitt 2.3.3.5.
verwiesen.

1.10. Hinweis auf Prioritdtsrechte

Die materielle Berechtigung der Inanspruchnahme ei-
ner Prioritat, sei es einer inlandischen oder einer aus-
landischen Prioritat, ist im Rahmen der Offensichtlich-
keitsprifung nicht zu priifen.®

1.11. Fristgewdhrung

Bei der Offensichtlichkeitspriifung nach § 42 PatG kann
die Frist fir die Erwiderung auf Sachbescheide von
4 Monaten auf 2 Monate abgekiirzt werden, wenn an-
dernfalls die Offensichtlichkeitsprifung nicht vor der
Offenlegung der Anmeldung abgeschlossen werden
kann.

5 BPatG GRUR 1986, 607 Schallsonde



1.12. Unterlagen fiir die Offenlegungsschrift

Offenlegungsschriften dienen der Unterrichtung der
Offentlichkeit tiber das Entstehen méglicher Schutz-
rechte.

Kann die Offensichtlichkeitsprifung nicht vor Ablauf
der fiir die Offenlegung maRgebenden Frist (18 Mo-
nate, § 31 Abs. 2 Nr.2 PatG) abgeschlossen werden,
wird die Offenlegungsschrift mit unberichtigten Unter-
lagen gedruckt.

Die Offenlegung ist regelmafig auch dann durchzufuh-
ren, wenn sich die Anmeldung im Beschwerdeverfah-
ren befindet. Ausgenommen davon sind jedoch Be-
schwerden gegen die Akteneinsicht selbst, deren Zeit-
punkt oder den vorgesehenen Inhalt der Offenlegungs-
schrift.

Die Offenlegungsschrift wird nicht veroffentlicht und
der Hinweis gemafR § 32 Abs. 5 PatG unterbleibt, wenn
die Patentschrift bereits veroffentlicht worden ist (sog.
Uberrollende Veroffentlichung, §32 Abs.2 Satz2
PatG). Das Deutsche Patent- und Markenamt kann von
einer Veroffentlichung der Offenlegungsschrift abse-
hen, soweit die Anmeldung Angaben oder Zeichnungen
enthalt, die offensichtlich gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstoBen (§ 32 Abs. 2 Satz 3
PatG). Die fehlende Veroffentlichung soll sich auf die
problematischen Bestandteile der Anmeldung be-
schranken. Ein offensichtlich ordnungs- oder sittenwid-
riger Inhalt kann sich insbesondere aus einzelnen Anga-
ben oder Zeichnungen, aus deren sachlichen Zusam-
menhang oder aus der hierdurch beschriebenen ge-
werblichen Verwertung der Erfindung ergeben. In Aus-
nahmefallen kann die gesamte Anmeldung nicht verof-
fentlicht werden, insbesondere wenn der Veroffentli-
chung der Anmeldung nach weitreichender Streichung
der problematischen Bestandteile kein inhaltlicher In-
formationsgehalt fiir die Offentlichkeit mehr zukdme.

Fir die Offenlegung sind grundsatzlich die urspriinglich
eingereichten Unterlagen zu verwenden. Fehlen bei
Eingang die Zeichnungen, obwohl die Anmeldung eine
Bezugnahme auf Zeichnungen enthilt, oder die Zusam-
menfassung, und werden diese Unterlagen rechtzeitig
nachgereicht, sind sie in die Offenlegungsschrift aufzu-
nehmen. Nicht druckfahige Zeichnungen sind wie feh-
lende Zeichnungen zu behandeln.® Hinsichtlich einer
etwaigen Verschiebung des Anmeldetags infolge einer
Nachreichung von fehlenden Zeichnungen wird auf Ab-
schnitt 1.1. verwiesen.

Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deut-
scher Sprache abgefasst, ist anstelle der fremdsprachi-
gen Unterlagen die deutsche Ubersetzung in die Offen-
legungsschrift aufzunehmen, wenn sie rechtzeitig ein-
gereicht wurde und den Voraussetzungen des § 14
PatV entspricht.

6 BPatG vom 16.12.2014 — 21 W (pat) 70/09

Fiir den Druck der Offenlegungsschrift sind, nach Pri-
fung auf offensichtliche Mangel durch die Prifungs-
stelle, auch solche Unterlagen zu verwenden, die des-
halb nachgereicht worden sind, weil die urspriinglichen
Unterlagen nicht druckfahig waren oder offensichtliche
Fehler aufwiesen, oder die auf Verlangen der Prifungs-
stelle zur Behebung eines offensichtlichen Mangels
nachgereicht worden sind.

Sonstige vom Anmelder unaufgefordert eingereichte
neue Unterlagen sind zu den Akten zu nehmen. Sie wer-
den nicht fir die Offenlegungsschrift verwendet, auch
dann nicht, wenn der Anmelder dies ausdriicklich bean-
tragt hat. Im letzteren Fall soll dem Anmelder eine
kurze Nachricht gegeben werden.

In allen Fallen, in denen der Offenlegungsschrift nicht
nur die am Anmeldetag eingegangenen Unterlagen zu-
grunde gelegt werden, ist auf der Titelseite der Offen-
legungsschrift der Hinweis anzubringen, dass der Inhalt
der Schrift von den am Anmeldetag eingereichten Un-
terlagen abweicht.



2. Priifungsverfahren

2.1, Priifungsantrag (§ 44 PatG)

Das Prifungsverfahren nach § 44 PatG setzt einen
rechtswirksamen Priifungsantrag voraus (§ 44 Abs. 1
PatG). Der Prifungsantrag kann von dem Patentanmel-
der und jedem Dritten bis zum Ablauf von 7 Jahren
nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden (§ 44
Abs. 2 PatG). Er setzt eine anhdngige Anmeldung vo-
raus und kann auch gleichzeitig mit der Anmeldung ge-
stellt werden. Ist der Antrag von einem Dritten gestellt
worden, wird dies dem Anmelder mitgeteilt (§ 44
Abs. 3 Satz 2 PatG).

Wer im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlas-
sung hat, kann einen wirksamen Prifungsantrag nur
stellen, wenn er einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
als Vertreter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfah-
ren vor dem Patentamt befugt und bevollméchtigt ist
(§ 44 Abs. 3Satz3i.V.m. § 43 Abs. 2 Satz 3i.V.m. § 25
PatG).

FUr den Antrag wird eine Geblhr nach dem PatKostG
erhoben. Die Zahlungsfrist flr die Priifungsgebiihr nach
dem Patentkostengesetz betrdgt 3 Monate ab Fallig-
keit, das heiBt ab Stellung des Priifungsantrags beim
DPMA (§ 3 Abs. 1 PatKostG). Diese Frist endet jedoch
spatestens mit Ablauf von 7 Jahren nach Einreichung
der Anmeldung (§ 44 Abs. 2 Satz 3 PatG). Der Priifungs-
antrag wird erst bearbeitet, wenn die Gebihr gezahlt
ist (§ 5 Abs. 1 PatKostG).

Ist ein Rechercheantrag nach § 43 PatG vor oder zusam-
men mit dem Prufungsantrag gestellt worden, beginnt
das Prifungsverfahren erst nach Erledigung des Re-
chercheantrags (§ 44 Abs. 3 Satz 1 PatG). Sind Anhalts-
punkte dafiir erkennbar, dass eine gesonderte Recher-
che nach § 43 PatG nicht gewollt ist, ist dies von der
Prifungsstelle mit dem Anmelder abzuklaren.

Ist bereits ein Prifungsantrag eingegangen, so gelten
spatere Prifungsantrage als nicht gestellt (§ 44 Abs. 3
Satz 3i.V. m. § 43 Abs. 5 PatG).

Ein Dritter, der einen wirksamen Prifungsantrag ge-
stellt hat, ist am Priifungsverfahren nicht beteiligt (§ 44
Abs. 2 PatG). Er erhalt keine Abschriften der Priifungs-
bescheide oder Beschliisse. Er kann jedoch Aktenein-
sicht verlangen. Der Abschluss des Verfahrens ist ihm
mitzuteilen.

Das Prifungsverfahren wird auch dann fortgesetzt,
wenn der Priifungsantrag zuriickgenommen wird (§ 44
Abs. 5 PatG).

2.2. Formelle Behandlung des Priifungsan-
trags und der Erwiderungen

Der Prifungsantrag wird zunachst auf formelle Mangel
geprift. Nach Eingang der Gebilihr wird die Akte an die
fiir die Hauptklasse zustandige Priifungsstelle abgege-
ben. Diese ist fir die sachliche Prifung der Anmeldung
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verantwortlich. Sie Gberpriift die Zustdndigkeit sofort
nach Eingang der Akte. Ist sie nicht zustdndig, so ist un-
verziiglich die zustandige Prifungsstelle festzustellen
und ihr die Akte zuzuleiten. Die zustdndige Prifungs-
stelle erganzt, falls erforderlich, zutreffende Neben-
klassen auf dem dafiir vorgesehenen Vordruck. Bei Ein-
gang einer Erwiderung ist in entsprechender Weise zu
prifen, ob die Zustandigkeit bei der bisher zustandigen
Prifungsstelle verbleibt.

Der Prifungsantrag wird im Patentblatt verdffentlicht.

Erweist sich ein Antrag eines Dritten nach der Mittei-
lung an den Patentanmelder als unwirksam, sind der
Dritte und der Patentanmelder hieriiber zu benachrich-
tigen (§ 44 Abs. 4 Satz 1 PatG).

2.3. Sachliche Priifung

2.3.1. Bearbeitungsreihenfolge

Anmeldungen werden grundsatzlich in der Reihenfolge
bearbeitet, die sich aus dem zeitlichen Eingang der Pri-
fungsantrage ergibt. Auch Erwiderungen werden nach
der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Aus ar-
beitsékonomischen Griinden kann es aber zweckmaRig
sein, sachlich zusammengehdérende Fadlle gemeinsam
zu bearbeiten und von der Ublichen Bearbeitungsrei-
henfolge abzuweichen.

Anmeldungen und Erwiderungen sollten insbesondere
dann bevorzugt bearbeitet werden, wenn

a) die Patenterteilung in Aussicht gestellt wurde und
nunmehr unverziiglich beschlossen werden kann;

b) der Anmelder die Beanstandungen nicht oder nicht
vollstandig beseitigt hat und damit die Zurlckwei-
sung geboten erscheint;

c) im vorangegangenen Prifungsbescheid Mangel
aufgezeigt wurden, die eine Patenterteilung nicht
zulassen, und nach Lage der Akten sofort erkenn-
barist, dass die Darlegungen des Anmelders keinen
Grund zur Anderung dieser Auffassung geben.

2.3.2. Beschleunigungsantrage

Auf einen begriindeten Beschleunigungsantrag ist ein
Verfahren vordringlich zu betreiben, wenn die ansons-
ten zu erwartende Verfahrensdauer zu erheblichen
Nachteilen fiir den Antragsteller fihren wiirde. Be-
schleunigungsantrage gelten grundsatzlich nur fur die
nachste Verfahrenshandlung, jedoch wird das weitere
Verfahren dann beschleunigt betrieben, wenn sich die-
ses Begehren aus dem Beschleunigungsantrag ergibt.

2.3.3. Gegenstand der Priifung

Die Anmeldung muss den Anforderungen der §§ 34, 37
und 38 PatG genligen und der Gegenstand der Anmel-
dung muss nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfahig sein.



Die Prifung der Patentfahigkeit erfordert regelmaRig
eine Auslegung des Patentanspruchs aus Sicht des je-
weils zustdndigen Fachmanns unter Heranziehung der
Beschreibung und der Zeichnungen (vgl. § 14 Satz 2
PatG), bei der der Sinngehalt des Patentanspruchs in
seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen
Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern,
zu bestimmen sind.”

Der Gegenstand der Patentanmeldung ist auf Basis die-
ser Auslegung zu recherchieren und auf das Vorliegen
der im PatG explizit und eindeutig genannten Zurick-
weisungsgriinde zu prifen (das heiBt hier im Wesentli-
chen auf Patentfahigkeit nach §§ 1 bis 5 PatG und auf
Ausfiihrbarkeit nach § 34 Abs. 4 PatG).

Das Heranziehen der mangelnden ,Klarheit” als einzi-
gen Zurlickweisungsgrund ohne Auslegung der Anspri-
che und ohne Durchfihrung einer Recherche sollte
nicht erfolgen.

2.3.3.1. Ausfiihrbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG)

Nach § 34 Abs. 4 PatG muss die Erfindung in der Anmel-
dung so deutlich und vollstandig offenbart sein, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kann. Die Erfindung (Lehre
zum technischen Handeln) kann an jeder Stelle der An-
meldungsunterlagen — auBer der Zusammenfassung —
offenbart sein. Die Zusammenfassung dient ausschlief3-
lich der technischen Unterrichtung der Offentlichkeit
(§ 36 PatG).

Eine Erfindung ist ausfiihrbar offenbart, wenn die in der
Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachman-
nischen Leser so viel an technischer Information ver-
mitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem
Fachkénnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich
auszufiihren.®

Dabei muss lediglich die entscheidende Richtung ange-
geben werden, in der der Fachmann von sich aus arbei-
ten kann.® Das Gebot der deutlichen und vollstindigen
Offenbarung erfordert es nicht, dass die Beschreibung
Hinweise darauf enthalt, wie alle denkbaren Varianten,
die unter die funktionelle Definition fallen, zu erzielen
sind. Es genligt, wenn fir den Fachmann mindestens
ein ausfiihrbarer Weg offenbart wird.1° Es steht der
Ausflhrbarkeit einer Erfindung aber auch nicht entge-
gen, wenn der Fachmann noch Versuche durchfiihren
muss, um anhand der richtungsweisenden Angaben der
Patentschrift zum angestrebten Erfolg zu kommen, so-
lange derartige Versuche den im Einzelfall zumutbaren
Umfang nicht iiberschreiten.!! Die Angaben in der Pa-
tentschrift missen dem Fachmann so viel Information
vermitteln, dass er in der Lage ist, die Erfindung ohne

7 BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum

8 BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerat

9 BGH GRUR 1968, 311 Garmachverfahren

10 BGH GRUR 2001, 813 Taxol; BGH Mitt 2015, 563 Ubertra-
gungspapier fur Tintenstrahldrucker

11 BGH GRUR 1976, 213 Brillengestelle
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eigenes erfinderisches Bemiihen erfolgreich auszufiih-
ren Es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine prak-
tische Ausfiihrungsform als solche unmittelbar und ein-
deutig offenbart ist.'? Die Erfindung muss also nicht in
allen Einzelheiten beschrieben sein. Jedoch diirfen Ver-
allgemeinerungen nicht so weit gehen, dass nur noch
aufgabenhafte Mittel zur Lésung des Problems vorhan-
den sind. Dies wiirde zu einer Behinderung des techni-
schen Fortschritts fiihren.!3 Ebenso diirfen offene Be-
reichsangaben fir physikalische Eigenschaften iber die
dem Fachmann in den Unterlagen offenbarte Lehre
hinaus nicht so weit verallgemeinert werden, so dass
der Schutz auf spekulativ beanspruchte weite Bereiche
ausgedehnt wiirde, zu deren ErschlieBung die Erfin-
dung keinen Beitrag leistet.*

2.3.3.2. Priifung der Patentfdhigkeit nach §§1
bis 5 PatG

Die Erfindung, fiir die ein Patent erteilt werden soll,
muss patentfahig sein (vgl. §§ 1 bis 5 PatG). Hierzu ist
der Gegenstand des Patentanspruchs (bzw. der Pa-
tentanspriiche) mit allen ihn beschreibenden Merkma-
len zu priifen, da hierdurch bestimmt wird, was nach
den §§ 14 und 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG unter Schutz gestellt
werden soll.

Vor der Beurteilung der Patentfahigkeit muss der maR-
gebliche Fachmann definiert werden, da die Priifung,
ob der Anmeldegegenstand gegeniliber dem Stand der
Technik neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht, aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns
zu erfolgen hat. Der Sinngehalt der Merkmale von Pa-
tentanspriichen ist aus dessen Sicht auszulegen, um
den beanspruchten Gegenstand fiir die nachfolgende
Uberpriifung auf Patentfahigkeit festzulegen.®

Gegebenenfalls sind die Beschreibung und die Zeich-
nungen zur Auslegung der Patentanspriiche heranzu-
ziehen (vgl. § 14 Satz 2 PatG).'®

2.3.3.2.1. Grundlegende Erfordernisse gemaR
8§ 1 bis 5 PatG

Gemall § 1 Abs. 1 PatG werden Patente nur fir Erfin-
dungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Daneben miissen sie auch auf einem Gebiet der Tech-
nik liegen.

Dies ist allgemein der Fall, wenn die Erfindung eine
Lehre zum planmaRigen Handeln unter Einsatz be-
herrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines kausal

12 BGH GRUR 2010, 916 Klammernahtgerat

13 BGH GRUR 1985, 31 Acrylfasern

14 BGH GRUR 2010, 414 Thermoplastische Zusammenset-
zung

15 BPatG GRUR 2014, 545 Batterieliberwachungsgerat

16 BGH GRUR 2001, 232 Brieflocher



tibersehbaren Erfolgs enthilt.” Dabei ist es aber nicht
erforderlich, dass der kausal Gibersehbare Erfolg unter
Einsatz beherrschbarer Naturkrdfte unmittelbar und
ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandes-
krafte herbeigefiihrt wird. Vielmehr kann eine Erfin-
dung auch technischer Natur sein, wenn sie durch eine
auf technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnis
und deren Umsetzung geprégt ist.® Ebenso steht es der
Technizitdt einer Lehre nicht entgegen, wenn sie unter
anderem auch die menschliche Verstandestatigkeit ein-
schaltet.’® Die Beurteilung eines Merkmals als nicht-
technisch bedarf dabei regelmaRig einer Begriindung.

Liegt ein Patentanspruch mit einer Kombination aus
technischen und nichttechnischen Merkmalen zur Pri-
fung vor, so ist dessen Gegenstand grundsétzlich dem
Patentschutz zuganglich. Allerdings sind nichttechni-
sche Merkmale bei der Priifung auf erfinderische Tatig-
keit auRer Acht zu lassen.?

Von der Patentierbarkeit generell ausgenommen sind
folgende Gegenstande oder Tatigkeiten, die nicht als
Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes angesehen
werden (§ 1 Abs. 3 PatG):

1) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien
und mathematische Methoden (z. B.: das archime-
dische Prinzip, Methoden zur Auflésung eines Glei-
chungssystems);

2) asthetische Formschopfungen (z. B. rein dekora-
tive Gestaltungen einer Flache oder eines Korpers);

3) Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tatig-
keiten, flir Spiele oder fiur geschéftliche Tatigkeiten
(z. B. ein Plan zum Erlernen bestimmter Fahigkei-
ten, ein Verfahren zur Losung von Denksportaufga-
ben oder ein Plan zur Organisation einer kommer-
ziellen Dienstleistung) sowie Programme fiir Da-
tenverarbeitungsanlagen (siehe dazu im Einzelnen
Abschnitt 3.2.);

4) Wiedergabe von Informationen (z. B. Literatur,
Nachrichteninhalte).

Der Ausschluss fiir die in 1) bis 4) genannten Gegen-
stande oder Tatigkeiten gilt jedoch nur insoweit, als fir
sie als solche Schutz begehrt wird (§ 1 Abs. 3, 4 PatG),
das heiRt sie sind nur insoweit vom Patentschutz aus-
geschlossen, als sie losgel6st von einer konkreten Um-
setzung beansprucht werden. Der Ausschlusstatbe-
stand greift nicht ein, wenn die Lehre Anweisungen ent-
hélt, die der Losung eines konkreten technischen Prob-
lems mit technischen Mitteln dienen.?

Zu beachten sind auch die Ausnahmen von der Paten-
tierbarkeit gemalR §1a Abs. 1, §2 oder §2a Abs. 1
PatG, vgl. auch Abschnitte 1.6.3. und 3.2.. Insbesondere

17 BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube

18 BGH GRUR 2000, 498 Logikverifikation

19 BGH GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung

20 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen und BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigations-
system
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sind gemal § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG Verfahren zur chirur-
gischen und therapeutischen Behandlung des mensch-
lichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizierverfah-
ren, die am menschlichen oder tierischen Kérper vorge-
nommen werden, vom Patentschutz ausgenommen.
Wahrend eine Kombination aus technischen und nicht-
technischen Merkmalen eine patentierbare Erfindung
darstellen kann (s. 0.), sind mehrstufige Verfahren auf-
grund § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG als Ganzes nicht patentier-
bar, wenn eine der Stufen ein chirurgisches, therapeu-
tisches oder diagnostisches Verfahren beinhaltet.

2.3.3.2.2. Stand der Technik (§ 3 PatG)

Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor
dem fiir den Zeitrang der Anmeldung mafgeblichen
Tag durch schriftliche oder miindliche Beschreibung,
durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Offent-
lichkeit zuganglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 1
Satz 2 PatG).

Nach § 3 Abs. 2 PatG gilt als Stand der Technik auch der
Inhalt folgender Patentanmeldungen mit dlterem Zeit-
rang, die erst an oder nach dem fiir den Zeitrang der
jiingeren Anmeldung maRgeblichen Tag der Offentlich-
keit zuganglich gemacht worden sind:

1) der nationalen Anmeldungen in der beim Deut-
schen Patent- und Markenamt urspriinglich einge-
reichten Fassung;

2) der europdischen Anmeldungen in der bei der zu-
standigen Behorde urspriinglich eingereichten Fas-
sung, wenn mit der Anmeldung fiir die Bundesre-
publik Deutschland Schutz begehrt wird und die
Benennungsgebihr fir die Bundesrepublik
Deutschland nach Art. 79 Abs. 2 EPU gezahlt ist, es
sei denn, dass die européische Patentanmeldung
aus einer internationalen Anmeldung hervorge-
gangen ist und die in Art. 153 EPU Abs. 5 genann-
ten Voraussetzungen nicht erfillt sind;

3) derinternationalen Anmeldungen nach dem PCTin
der beim Anmeldeamt urspriinglich eingereichten
Fassung, wenn fir die Anmeldung das Deutsche
Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Somit ist der gesamte Offenbarungsgehalt dlterer An-
meldungen Stand der Technik. Die Frage, ob und in wel-
chem Umfang auf die dltere Anmeldung ein Patent er-
teilt wird, ist hierbei ohne Belang.

AuRer Betracht bleibt jedoch eine zum Stand der Tech-
nik nach § 3 Abs. 1 und 2 PatG gehérende Offenbarung
der Erfindung, wenn diese Offenbarung nicht friiher als
6 Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist
und zuriickgeht auf einen offensichtlichen Missbrauch

21 BGH GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten;
BGH GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerie-
rung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige



zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgan-
gers (§ 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG) oder eine Zur-Schau-Stel-
lung der Erfindung durch den Anmelder auf amtlichen
oder amtlich anerkannten Ausstellungen (§3 Abs.5
Nr. 2 PatG). Die entsprechenden Ausstellungen werden
vom Bundesministerium der Justiz und fur Verbrau-
cherschutz im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht (§ 3
Abs. 5 Satz 3 PatG). Der Anmelder muss allerdings bei
Einreichung der Anmeldung bereits angeben, dass die
Erfindung zur Schau gestellt worden ist und hieriber in-
nerhalb von 4 Monaten nach der Einreichung eine Be-
scheinigung vorlegen (§ 3 Abs. 5 Satz 2 PatG).

2.3.3.2.3. Neuheit (§ 3 PatG)

Bei der Neuheitspriifung ist festzustellen, ob sich der
Gegenstand der Patentanmeldung von jeder einzelnen
Vorveroffentlichung und Vorbenutzung hinsichtlich der
erfindungsgemaRen Merkmale in irgendeinem Punkt
unterscheidet.?? Der Gegenstand gilt als neu, wenn er
bei jedem einzelnen Vergleich mit dem Stand der Tech-
nik mindestens ein Merkmal aufweist, das im betrach-
teten Stand der Technik fehlt. Umgekehrt ist die Neu-
heit nur zu verneinen, wenn einer einzigen Entgegen-
haltung samtliche Merkmale des Patentanspruchs zu
entnehmen sind.2 MaRgebend ist der Gesamtinhalt
der technischen Lehre in der jeweiligen Vorveroffentli-
chung, also z. B. der Schrift, des Vortrags oder einer
Vorbenutzung. Dabei ist unerheblich, ob etwas beilau-
fig oder als wesentliche Erkenntnis im Zusammenhang
mit der offenbarten technischen Lehre geduRert
wurde. Von Bedeutung ist vielmehr, was der einschla-
gige Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit
der offenbarten technischen Lehre unmittelbar und
eindeutig entnehmen konnte. Offenbart kann auch
sein, was im Stand der Technik nicht ausdrucklich er-
wahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch fir die
Lehre selbstverstandlich ist und deshalb keiner beson-
deren Offenbarung bedarf (,Mitlesen”). Die Einbezie-
hung von Selbstverstdandlichem erlaubt jedoch keine Er-
ganzung der Offenbarung durch das Fachwissen. Sie
dient lediglich der vollstandigen Ermittlung der techni-
schen Information, die der fachkundige Leser vor dem
Hintergrund seines Fachwissens dem Stand der Technik
entnimmt.?

MalRgeblicher Inhalt einer als Stand der Technik in Be-
tracht zu ziehenden Anmeldung mit alterem Zeitrang
ist der Inhalt dieser Anmeldung, wenn der éltere Zeit-
rang aufgrund ihres Anmeldetages besteht. Bei einer
Anmeldung, deren alterer Zeitrang auf der Inanspruch-
nahme der Prioritat einer Voranmeldung beruht, zahlt
zum Stand der Technik nur der Inhalt dieser Anmel-
dung, der nicht iber den Inhalt der prioritatsbegriin-
denden Voranmeldung hinausgeht (§ 3 Abs. 2 Satz 2
PatG).

22 BGH GRUR 1984, 797 Zinkenkreisel

23 BGH GRUR 2015, 472 Stabilisierung der Wasserqualitat

24 BGH GRUR 2014, 758 Proteintrennung und BGH GRUR
2008, 382 Olanzapin
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Hat die Prifungsstelle eine Anmeldung mit alterem
Zeitrang ermittelt, die noch nicht offengelegt ist, dirfen
Inhalt und Aktenzeichen dieser alteren Anmeldung
dem Anmelder der jlingeren Anmeldung erst nach de-
ren Offenlegung mitgeteilt werden. Die dltere Anmel-
dung wird Stand der Technik, wenn sie zum Zeitpunkt
ihrer Veroffentlichung noch anhéngig war. War sie zum
Zeitpunkt ihrer Verdffentlichung nicht mehr anhdngig
und wurde dennoch veroffentlicht, wird sie mit dem
Datum ihrer Veroffentlichung Stand der Technik. Sie
bleibt jedoch Stand der Technik, wenn sie nach der Ver-
offentlichung zuriickgenommen oder zuriickgewiesen
wird oder als zuriickgenommen gilt.?

Aus dem Stand der Technik bereits bekannte Stoffe
kénnen dennoch patentfahig sein, wenn sie zur chirur-
gischen oder therapeutischen Behandlung von Men-
schen oder Tieren oder zur Anwendung in einem Dia-
gnostizierverfahren bei Menschen oder Tieren be-
stimmt sind (vgl. § 2a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 PatG) und ihre
Anwendung zu diesem Zweck nicht bekannt war (§ 3
Abs. 3 PatG). Gleiches gilt entsprechend § 3 Abs. 4 PatG
fir eine neue Anwendung dieser Stoffe (zweite medizi-
nische Indikation).

2.3.3.2.4. Erfinderische Tatigkeit (§ 4 PatG)

Die Erfindung muss auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen. Dazu darf sie sich fiir den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erge-
ben (§ 4 PatG).

Die Priifungsstelle muss zunachst den Stand der Tech-
nik ermitteln, der dem einschldagigen Durchschnitts-
fachmann vor dem fiir den Zeitrang der Anmeldung
mafgeblichen Tag zur Verfligung stand. Hiervon ausge-
hend istin Verbindung mit dem Fachkdnnen des Durch-
schnittsfachmanns unter Vermeidung einer riickschau-
enden Betrachtungsweise zu beurteilen, ob sich der Er-
findungsgegenstand fir diesen Durchschnittsfachmann
(zum Anmelde- bzw. Prioritatstag) in naheliegender
Weise ergibt. Der zustdndige Fachmann ist derjenige,
dem man die zu I6sende Aufgabe oder das technische
Problem normalerweise lbertragen wirde. Liegen die
ermittelten Kenntnisse auf einem anderen Fachgebiet,
ist es fraglich, ob diese dem Wissen des einschlagigen
Durchschnittsfachmanns zugerechnet werden dirfen.
Allerdings kann der Fachmann regelmaRig einen weite-
ren Fachmann hinzuziehen.?® Auch ein Team von Fach-
leuten kann zur Beurteilung des Naheliegens herange-
zogen werden.?” Der Fachmann zum Beurteilen des Na-
heliegens ist dabei nicht der Anwender, sondern der
Entwickler eines Gegenstands und muss Ublicherweise
definiert werden.?

Ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, hangt immer
vom konkreten Einzelfall ab. Die Rechtsprechung hat

25 BGH GRUR 2016, 166 PALplus

26 BGH GRUR 2010, 41 Diodenbeleuchtung
27 BGH GRUR 2012, 482 Pfeffersackchen

28 BGH GRUR 2009, 1039 Fischbissanzeiger


file://vfshome/public_share/Pruefungs_und_Einspruchsrichtlinien/Entscheidungssammlung_Pr/BGH%20-%20Fischbissanzeiger%20-%20xa_zr_138-05.pdf

fiir diese wertende Entscheidung keine allgemeingiilti-
gen Einzelmerkmale entwickelt, aus denen zwingend in
anderen Fallen auf die erfinderische Tatigkeit geschlos-
sen werden kdnnte. Entscheidungen in vergleichbaren
Fallen konnen nur Anhaltspunkte geben.

Das Naheliegen setzt voraus, dass der Fachmann mit
seinen Kenntnissen und Fahigkeiten in der Lage gewe-
sen ist, den Gegenstand der Erfindung aus dem bekann-
ten Stand der Technik zu entwickeln. Zusatzlich muss er
eine Veranlassung gehabt haben, die Losung gemaR der
Erfindung zu wihlen.? Eine neue Lehre zum techni-
schen Handeln kann nicht schon als nicht auf einer er-
finderischen Tatigkeit beruhend angesehen werden,
weil lediglich keine Hinderungsgriinde vorliegen, um
von dem aus dem Stand der Technik Bekanntem zum
Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Diese Wertung
setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fach-
mann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlage-
nen Lehre zu gelangen.3° Gehért eine maschinenbau-
technische Losung als generelles, fiir eine Vielzahl von
Anwendungsfallen in Betracht zu ziehendes Mittel zum
allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingeni-
eurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits
bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalitat in
dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv
zweckmaRig darstellt. Es sei denn, besondere Um-
stande sind feststellbar, die eine Anwendung aus fach-
licher Sicht als nicht moglich, mit Schwierigkeiten ver-
bunden oder sonst ausgeschlossen erscheinen lassen.3!
Dabei ist aber zu beachten, dass eine generelle Eignung
eines zum allgemeinen Fachwissen zahlenden Losungs-
mittels nur dann als Veranlassung zu seiner Heranzie-
hung genligen kann, wenn fiir den Fachmann ohne wei-
teres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage
besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden L6-
sungsmittels als objektiv zweckmiRig darstellt.3? Denn
der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen
Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehort, be-
legt noch nicht, dass es fiir den Fachmann nahegelegen
hat, sich bei der Losung eines bestimmten technischen
Problems dieser Kenntnis zu bedienen.33

Hilfskriterien (friiher: ,Beweisanzeichen®) kdonnen le-
diglich im Einzelfall Anlass geben, bekannte Losungen
besonders kritisch darauf zu (iberprifen, ob sie vor
dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens hinrei-
chende Anhaltspunkte fiir ein Naheliegen der Erfindung
bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur Erfin-
dung fiihrende Anregung zu enthalten scheinen.3* Sol-
che Hilfskriterien flir das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit sind z. B. eine sprunghafte Weiterentwick-
lung, die Uberwindung technischer Vorurteile, vergeb-
liche Bemiihungen von Fachleuten in der Vergangen-
heit, die Befriedigung eines lange bestehenden Bedurf-
nisses, ein einfacher und billiger Weg zur Herstellung

29 BGH GRUR 2012, 378 Installiereinrichtung Il

30 BGH GRUR 2010, 407 Einteilige Ose

31 BGH GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem

32 BGH GRUR 2018, 716 Kinderbett

33 BGH GRUR 2009, 743 Airbag-Auslosesteuerung

34 BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolienbeutel
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von Massenartikeln, die Verbilligung von Fertigungs-
methoden oder synergistische Effekte der Einzelmerk-
male. Die aggregative Aneinanderreihung fir sich je-
weils nicht erfinderischer MalRnahmen ist jedoch nahe-
liegend und begriindet keine erfinderische Tatigkeit.
Dies gilt auch fur das ausschlieBliche Ignorieren von be-
stehenden Bedenken der Fachwelt und das damit ver-
bundene Inkaufnehmen tatsachlicher oder unvorher-
sehbar verbundener Nachteile.3> Auch eine nahezu vél-
lig willklrliche und beliebige Auswahl aus einem be-
kannten Bereich oder die Auswahl aus mehreren, dem
Fachmann bekannten Alternativen eignet sich nicht
zum Begriinden einer erfinderischen Tatigkeit.3°

Anmeldungen mit dlterem Zeitrang haben bei der Beur-
teilung der erfinderischen Tatigkeit auBer Betracht zu
bleiben (§4 Satz 2 PatG). Bei der Prifung des An-
spruchs ist — unabhangig ob dieser ein- oder zweiteilig
formuliert vorliegt — immer von der Kombination aller
Merkmale auszugehen. Eine zergliedernde Betrach-
tungsweise ist unzuldssig. Bei der Priifung der Erfin-
dung auf erfinderische Tatigkeit sind nur diejenigen An-
weisungen zu beriicksichtigen, die die Lésung des tech-
nischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen
oder zumindest beeinflussen.?’

Die Priifungsstelle muss sich bei der Prifung auf Pa-
tentfahigkeit immer bewusst sein, dass sie den zu pri-
fenden Gegenstand bereits kennt, wahrend sie beur-
teilt, ob dieser fiir den Fachmann am Anmeldetag bzw.
Prioritatstag nahegelegen hat. Anderenfalls liegt eine
nichtzulassige riickschauende Betrachtungsweise vor.

2.3.3.2.5. Gewerbliche Anwendbarkeit

PatG)

(§5

Die gewerbliche Anwendbarkeit liegt vor, wenn die
Herstellung oder Benutzung des Erfindungsgegen-
stands auf irgendeinem gewerblichen Gebiet ein-
schlieRlich der Landwirtschaft moglich ist. Dies ist der
Fall, wenn der Gegenstand in einem Gewerbebetrieb
hergestellt wird oder technische Verwendung in einem
Gewerbe finden kann.

2.3.3.2.6. Recherche im Priifungsverfahren

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik
so ermittelt werden, dass damit die Patentfahigkeit der
angemeldeten Erfindung beurteilt werden kann. Ge-
genstand der Recherche ist die in den Patentanspri-
chen angegebene Erfindung. Die Beschreibung und die
Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentanspriiche
heranzuziehen. Die Recherche erstreckt sich auf die Ge-
genstiande samtlicher unabhdngiger und abhangiger

35 BGH GRUR 1996, 857 Rauchgasklappe

36 BGH GRUR 2004, 47, Leitsatz 3 Blasenfreie Gummi-
bahn | und
BGH GRUR 2008, 56 Injizierbarer Mikroschaum

37 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen und BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung



Patentanspriiche. Verantwortlich fiir die Recherche ist
die flir die Hauptklasse zustandige Prifungsstelle.

Die Priifungsstelle hat sich bei der Recherche der vor-
handenen technischen Hilfsmittel sowie der durch
diese verfligbaren Informationsquellen zu bedienen,
soweit dies erfolgversprechend und im Hinblick auf den
Aufwand vertretbar erscheint. Die Vorgaben aus Ziffer 5
der Richtlinien fir die Durchfiihrung der Recherche nach
§ 43 PatG (Rechercherichtlinien) betreffend die Nutzung
externer elektronischer Recherchequellen gelten auch
flr die Recherche im Rahmen des Priifungsverfahrens.

Zeigt sich, dass ein unverhaltnismalRig grolRer Arbeits-
aufwand fiir eine nur noch geringe Verbesserung des
bisher erzielten Rechercheergebnisses erforderlich
ware, ist die Recherche zu beenden. Um Uberfliissige
Bescheide und damit eine Verlangerung des Verfahrens
zu vermeiden, sollte die Recherche fiir alle vorgelegten
Patentanspriiche abschlieRend in einem Arbeitsgang
entweder im Rahmen der Recherche nach § 43 PatG
oder bei Stellen des Priifungsantrags nach § 44 PatG
vor dem Erstellen des Erstbescheids durchgefiihrt wer-
den. Hier ist zu bedenken, dass eine Recherche vor Ab-
lauf von 6 Monaten nach Anmeldetag wegen eines
moglicherweise systemseitig fehlenden Stands der
Technik zu fehlerhaften Ergebnissen fihren kann.

Gibt der Anmelder in seinen Beschreibungsunterlagen
keinen konkreten Stand der Technik an, hat er nach
§ 34 Abs. 7 PatG auf Verlangen des Deutschen Patent-
und Markenamts den ihm bekannten Stand der Technik
anzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen.

Nicht am Verfahren beteiligte Dritte kénnen Druck-
schriften angeben, die der Erteilung eines Patents ent-
gegenstehen konnten (vgl. §§44 Abs.3 Satz3,
43 Abs. 3 Satz 2 PatG). Diese sind im Sinne einer mog-
lichst effizienten Verfahrensfihrung regelmaRig
mitsamt dem sie begleitenden Schriftsatz dem Anmel-
der alsbald nach Eingabe von Amts wegen zu libersen-
den. Die weitere Beriicksichtigung erfolgt im Priifungs-
verfahren im Rahmen der Amtsermittlung.

Wegen der Recherche bei uneinheitlichen Anmeldun-
gen wird auf den Abschnitt 2.3.3.4. verwiesen.

2.3.3.3. Anderung der Unterlagen/unzulissige
Erweiterung (§ 38 PatG)

Bis zum Beschluss liber die Erteilung des Patents sind
Anderungen der urspriinglichen Anmeldungsunterla-
gen zulassig, die den Gegenstand der Anmeldung nicht
erweitern. Vor Stellung des Priifungsantrags nach § 44
PatG ist dies jedoch nur zuldssig, soweit es sich um die
Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, um die
Beseitigung der von der Prifungsstelle bezeichneten

38 BGH GRUR 1990, 510 Crackkatalysator
39 BGH Mitt 1996, 204 Spielfahrbahn
40 BGH GRUR 1981, 812 Etikettiermaschine
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Mangel oder um Anderungen der Patentanspriiche
handelt.

Aus Anderungen, die den Gegenstand der Anmeldung
unzuldssig erweitern, konnen gemaR § 38 Satz 2 PatG
keine Rechte hergeleitet werden. Werden solche Ande-
rungen vom Anmelder nicht vollstandig gestrichen, ist
die gesamte Anmeldung zurlickzuweisen.

Fir die Frage der Offenbarung der Erfindung ist nicht
entscheidend, ob etwas in der Beschreibung gegeniiber
gleichzeitig offenbarten anderen Lésungen als vorteil-
haft, zweckmaRig oder bevorzugt bezeichnet ist. Die
besondere Hervorhebung oder Betonung, etwa als Ge-
genstand einer Ausflihrungsform oder eines Beispiels,
oder die Kennzeichnung als vorteilhaft, zweckmaRig
oder bevorzugt, erleichtern lediglich die Erkenntnis,
dass das betreffende Merkmal oder die engere Lehre
als zu der beanspruchten Erfindung gehérend offenbart
ist. Das Fehlen solcher Kriterien schlieRt hingegen sol-
che Offenbarungen nicht aus.3®

Inhalt der urspriinglichen Anmeldung ist das, was der
Durchschnittsfachmann den urspriinglichen Unterla-
gen als zur angemeldeten Erfindung gehorig entneh-
men kann. Entscheidend ist, ob die urspriingliche Of-
fenbarung fiir den Durchschnittsfachmann erkennen
lie}, der gednderte Lésungsvorschlag solle von vornhe-
rein von dem Schutzbegehren umfasst werden.3 Die
Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen hat
mit den Augen des gleichen Fachmanns zu erfolgen, der
auch die Patentfihigkeit beurteilt.*°

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung ge-
hort nur das, was den urspriinglichen Unterlagen ,,un-
mittelbar und eindeutig” zu entnehmen ist, nicht hin-
gegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fach-
mann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder
durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen
kann. Eine unzuldssige Erweiterung liegt vor, wenn der
Gegenstand des Patents sich fiir den Fachmann erst auf
Grund eigener, von seinem Fachwissen getragenen
Uberlegungen ergibt, nachdem er die urspriinglichen
Unterlagen zur Kenntnis genommen hat.*! Die Offenba-
rung ist nicht auf die Gegenstdnde der in der Anmel-
dung formulierten Patentanspriiche beschrankt. Ent-
scheidend ist vielmehr, was der Gesamtheit der ur-
springlichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfin-
dung gehdrend zu entnehmen ist. Innerhalb dieser Vor-
gaben kdnnen die Patentanspriiche bis zur Erteilung
auch weiter gefasst werden als in der Anmeldung.?

Ist den urspriinglichen Unterlagen der Patentanmel-
dung zu entnehmen, dass ein Erzeugnis bestimmte Be-
standteile ,enthalten” soll, ist damit nicht ohne weite-
res auch als zur Erfindung gehorend offenbart, dass ihm
keine weiteren Bestandteile hinzugefiigt werden dir-
fen. Fir die Offenbarung, dass es zur Erfindung gehort,
dass das Erzeugnis ausschlieflich aus den genannten

41 BGH GRUR 2015, 549 Schleifprodukt und
BGH GRUR 2010, 509 Hubgliedertor |

42 BGH GRUR 2010, 910 Falschungssicheres Dokument und
BGH GRUR 2005, 1023 Einkaufswagen Il



Bestandteilen ,besteht”, bedarf es vielmehr in der Re-
gel darlber hinausgehender Anhaltspunkte in den ur-
springlichen Unterlagen, wie etwa des Hinweises, dass
das ausschlieRliche Bestehen des Erzeugnisses aus den
genannten Bestandteilen besondere Vorteile hat oder
sonst erwiinscht ist.*3

2.3.3.4. Priifung der Einheitlichkeit und Aus-
scheidung

Eine Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthal-
ten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinan-
der in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (§34
Abs. 5 PatG). Dadurch werden zum einen mit Blick auf
Rechtssicherheit und Recherchierbarkeit Ubersichtli-
che, gut dokumentierte Schutzrechte geschaffen und
zum anderen wird einer missbrduchlichen Vermeidung
von Geblhren vorgebeugt.

Die Uneinheitlichkeit ist danach zu beurteilen, ob nach
dem technologischen Zusammenhang und der Uber-
sichtlichkeit des Erfindungskomplexes eine Behandlung
in verschiedenen Verfahren geboten erscheint.**

Wird Uneinheitlichkeit festgestellt, so ist diese Bean-
standung konkret zu begriinden.

Selbst wenn die Uneinheitlichkeit bereits ohne Bezug-
nahme auf den Stand der Technik erkennbar, also sozu-
sagen offensichtlich ist, ist zur Patentfahigkeit des An-
meldungsgegenstandes sachlich Stellung zu nehmen
und der hierfiir in Betracht zu ziehende Stand der Tech-
nik zu nennen. Allerdings steht einem Anmelder — da
fir jede Erfindung eine besondere Anmeldung erfor-
derlich ist — nur fiir einen der als uneinheitlich festge-
stellten Gegenstdnde eine sachliche Priifung zu, wenn
auch die Nennung weiteren Materials zu den Gbrigen
Gegenstdanden aus verfahrensdokonomischen Griinden
zweckmiRig ist.*

Die Priifungsstelle fordert den Anmelder unter Hinweis
auf die Moglichkeit der Zuriickweisung auf, die Einheit-
lichkeit durch eine Ausscheidungserklarung oder durch
Verzicht auf den uneinheitlichen Teil herzustellen.

Mit der Ausscheidungserklarung ist der Mangel der feh-
lenden Einheitlichkeit derart zu beseitigen, dass ein-
deutig ist, was in der Stammanmeldung verbleibt. Der
Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung darf nicht
Uber den Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung
hinausgehen. Ist die Ausscheidungserklarung unbe-
stimmt, ist der Anmelder unter Fristsetzung zur Klar-
stellung aufzufordern. Unterbleibt eine Klarstellung, ist
die Stammanmeldung zuriickzuweisen.

Die Ausscheidung eines Anmeldungsteils fihrt zur so-
fortigen verfahrensrechtlichen Verselbstdandigung der
Ausscheidungsanmeldung, die in der Lage des Verfah-

43 BGH GRUR 2011, 1109 Reifenabdichtmittel
44 BGH GRUR 1979, 619 Tabelliermappe
45 BPatG Mitt 1978, 15
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rens weiter zu behandeln ist, in der sich die Stamman-
meldung zur Zeit der Ausscheidung befand.*® Eine ana-
loge Anwendung des § 39 PatG auf die Ausscheidung
kommt nicht in Betracht.

Abgesehen davon, dass die Ausscheidungsanmeldung
mit Eingang der Ausscheidungserkldrung entsteht, ist
sie wie eine reguldare Anmeldung zu behandeln, so dass
die allgemeinen gebihrenrechtlichen Bestimmungen
maligeblich sind. Hieraus folgt, dass der in § 3 Abs. 1
Satz 1 PatKostG genannte Falligkeitszeitpunkt der ,,Ein-
reichung der Anmeldung” mit dem Eingang der Aus-
scheidungserklarung verwirklicht ist und zu diesem
Zeitpunkt die Filligkeit der Anmeldegebiihr eintritt.?

Fiir die Hohe der Anmeldegebiihr ist die Form der Ein-
reichung der Ausscheidungserklarung (elektronisch
oder Papier) und die konkrete Anspruchszahl der Aus-
scheidungsanmeldung zum Zeitpunkt der Falligkeit
malgeblich, wobei die Anmeldegebiihr innerhalb von 3
Monaten ab Falligkeit zu zahlen ist (§ 6 Abs. 1 Satz 2
PatKostG). Wird die Anmeldegebihr nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollstandig gezahlt, gilt die Ausschei-
dungsanmeldung als zuriickgenommen (vgl. § 6 Abs. 2
PatKostG). Dies hat zur Folge, dass der ausgeschiedene
Teil nicht in die Stammanmeldung zurtckfallt und da-
her in der Stammanmeldung nicht mehr beansprucht
werden kann.

Da die Ausscheidungsanmeldung in der Verfahrens-
lage weitergefiihrt wird, in der sich die Stammanmel-
dung zum Zeitpunkt der Ausscheidung befand, sind mit
der Ausscheidungsanmeldung nicht nur die Anmelde-
gebihr, sondern ggf. weitere Gebilihren wie die Pri-
fungsgebihr und Jahresgebiihren zu entrichten.

Sofern in der Stammanmeldung bereits ein Priifungs-
antrag gestellt wurde, ist die Priifungsgebihr mit Ein-
gang der Ausscheidungserklarung auch fiir die Aus-
scheidungsanmeldung féllig und innerhalb der Frist des
§ 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG von 3 Monaten ab Fillig-
keit, maximal 7 Jahre nach Einreichung der Anmeldung,
zu zahlen.*® Fiir den Fall, dass die Priifungsgebiihr nicht
oder nicht vollstandig innerhalb der Frist gezahlt wird,
gilt der Prifungsantrag als zuriickgenommen (§6
Abs. 2 PatKostG); zu einer Riicknahmefiktion hinsicht-
lich der Ausscheidungsanmeldung fiihrt die Nichtzah-
lung der Prifungsgebiihr indessen nicht.

Die ebenfalls mit Eingang der Ausscheidungserklarung
fallig werdenden Jahresgebiihren fiir den Zeitraum vor
dem Entstehen der Ausscheidungsanmeldung kénnen
gemaR § 7 Abs. 1 PatKostG bis zum Ablauf des zweiten
Monats nach Falligkeit ohne Verspatungszuschlag und
bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Falligkeit mit
Verspatungszuschlag gezahlt werden. Andernfalls gilt
die Ausscheidungsanmeldung als zurlickgenommen
(§ 6 Abs. 2 PatKostG).

Im Verfahren der Ausscheidungsanmeldung hat der An-
melder wie im Verfahren der Stammanmeldung neue

46 BGH GRUR 1986, 877 Kraftfahrzeuggetriebe
47 BPatG GRUR 2006, 791
48 BPatG GRUR 2006, 791



Anmeldungsunterlagen einzureichen. Reicht er sie
nicht innerhalb der von der Priifungsstelle hierzu ge-
setzten Frist ein, ist die Ausscheidungsanmeldung zu-
rickzuweisen.

Die bisherigen Verfahrenshandlungen in der Stamm-
akte sind auch Bestandteil der Ausscheidungsakte.

2.3.3.5. Freie Teilung der Anmeldung (§ 39
Abs. 1 PatG)

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit durch
schriftliche Erkldarung teilen und zwar bis zum Ablauf
der Frist fur die Beschwerde gegen den Patentertei-
lungsbeschluss.*® Bei unbestimmten Teilungserklarun-
gen ist dem Anmelder zur Klarstellung eine kurze Frist
zu setzen. Die Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG
bleibt hiervon unberihrt.

Fiir jede Teilanmeldung bleiben der Zeitrang der ur-
springlichen Anmeldung und eine dafiir in Anspruch
genommene Prioritat erhalten. Werden fiir die abge-
trennte Anmeldung die nach den §§ 34 bis 36 PatG er-
forderlichen Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb
von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklarung
eingereicht oder werden die nach § 39 Abs. 2 PatG fal-
ligen Gebiihren fiir die abgetrennte Anmeldung nicht
innerhalb dieser Frist entrichtet, so gilt die Teilungser-
klarung als nicht abgegeben (§ 39 Abs. 3 PatG). Die bis-
herigen Verfahrenshandlungen in der Stammakte sind
auch Bestandteil der Teilungsakte.

2.3.3.6. Patentanspriiche, Patentkategorie

Eine Anmeldung muss einen oder mehrere Patentan-
spriiche enthalten, in denen angegeben ist, was als pa-
tentfahig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3
Nr. 3 PatG).

Nach § 9 Abs. 1 PatV konnen die Patentanspriiche ein-
teilig oder in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil ge-
gliedert (zweiteilig) sein. In beiden Fallen kann die Fas-
sung nach Merkmalen gegliedert sein.

Wird die zweiteilige Anspruchsfassung gewahlt, ist zur
Bildung des Oberbegriffs regelmaRig nur vom Inhalt ei-
ner einzigen Druckschrift oder von einem einzigen der
Offentlichkeit zugénglich gemachten Gegenstand aus-
zugehen. In den kennzeichnenden Teil des Anspruchs
sind die Merkmale der Erfindung aufzunehmen, fur die
in Verbindung mit den Merkmalen im Oberbegriff
Schutz begehrt wird. Der kennzeichnende Teil ist mit
den Worten ,dadurch gekennzeichnet, dass” oder ,,ge-
kennzeichnet durch” oder durch eine sinngemaRe
Wendung einzuleiten.

49 BGH GRUR 2000, 688 Graustufenbild

50 BGH GRUR 1986, 237 Huiftgelenkprothese

51 BGH GRUR 1987, 626 Rundfunkiibertragungs-
system
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Zu prifen ist bei der zweiteiligen Anspruchsfassung
ebenfalls der gesamte Anspruch, bestehend aus Ober-
begriff und Kennzeichen, so dass bezliglich des zu pri-
fenden Anspruchsgegenstands kein Unterschied zwi-
schen ein- und zweiteiliger Fassung vorliegt.

Eine Anmeldung kann nicht deshalb als formal unzulas-
sig zuriickgewiesen werden, weil der Oberbegriff eines
in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gegliederten
Patentanspruchs nicht nach Maligabe einer vorverof-
fentlichten Druckschrift oder eines sonstigen im Stand
der Technik bekannten Gegenstandes gebildet worden
ist, der nach Auffassung der Erteilungsbehérde dem
Anmeldungsgegenstand ,,ndher” steht oder aus sonsti-
gen Griinden zur Bildung des Oberbegriffs , besser” ge-
eignet erscheint als der vom Anmelder bezeichnete Ge-
genstand des Schutzbegehrens.*

Nach § 14 PatG ist der Inhalt der Patentanspriiche fur
den Schutzbereich des Patents maRgebend. Ein nur in
der Beschreibung dargestellter Erfindungsbereich, der
nicht hinreichend deutlich in einen Patentanspruch ein-
bezogen ist, ist nicht unter Schutz gestellt.5! Der Erfin-
dungsgedanke sollte daher so abstrakt beschrieben
werden, dass samtliche denkbaren bzw. vom Anmelder
gewiinschten Ausfiihrungen von ihm umfasst werden.
Grenzen sind hier jedoch die urspriingliche Offenba-
rung und der Stand der Technik. Bei der Abfassung von
Patentanspriichen ist zwischen den Interessen des An-
melders und der Offentlichkeit abzuwégen. Einerseits
hat der Anmelder Anspruch auf eine méglichst umfas-
sende Rechtsgewadhrung, andererseits soll durch eine
klare Festlegung des Gegenstands im Priifungsverfah-
ren Rechtssicherheit fiir die Offentlichkeit hergestellt
werden.>?

Nicht notwendige Losungsmerkmale sind moglichst
nicht in den Hauptanspruch aufzunehmen, das heildt
die Umschreibung sollte mit moéglichst wenigen Merk-
malen erfolgen. Eine konkrete Umschreibung anhand
der verwirklichten Ausfiihrung birgt immer die Gefahr
einer zu weitgehenden Einengung des Schutzbereichs.
Eine Grenze fir Verallgemeinerungen wird dadurch ge-
zogen, dass die geschiitzte Lehre eindeutig identifizier-
bar sein muss. Hierzu kann jedoch die Beschreibung zur
Auslegung des Anspruchsgegenstands herangezogen
werden. Zur Auslegung des Anspruchs ist die Gesamt-
heit der Anmeldungsunterlagen darauf zu untersuchen,
ob die in den Patentanspriichen verwendeten Begriffe
und beschriebenen MaRBnahmen dort naher erlautert
werden.>3

Der Hauptanspruch muss die wesentlichen Merkmale
der Erfindung enthalten (vgl. § 9 Abs. 4 PatV). An den
Hauptanspruch kénnen sich Unteranspriiche anschlie-
Ren, die sich auf Ausgestaltungen bzw. spezielle Aus-
fihrungen beziehen. Zusatzliche unabhdngige Pa-
tentanspriiche (Nebenanspriiche) sind zuldssig, wenn

52 BGH GRUR 1988, 757 Diingerstreuer
53 BGH GRUR 1980, 984 Tomograph



der Grundsatz der Einheitlichkeit gewahrt ist. Unteran-
spriiche mit Kategoriewechsel (z. B. Vorrichtung zur
Durchfiihrung eines Verfahrens) haben eine nebenge-
ordnete Bedeutung. Sie sind daher einer gesonderten
Prifung auf Patentfahigkeit zu unterziehen.

Im Erteilungsverfahren ist grundsatzlich nur der Gegen-
stand des Patents und damit der geschitzte Gegen-
stand, nicht aber der Schutzumfang begrifflich festzule-
gen.>

Product-by-process-Anspriiche (,Stoff  erhéltlich
durch) sind zuldssig. Dies gilt insbesondere bei chemi-
schen Stoffen, wenn weder die Strukturformel des Stof-
fes bekannt ist, noch der Stoff durch feststellbare Cha-
rakteristika identifiziert werden kann.

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben zur Kenn-
zeichnung einer Vorrichtung sind nicht generell unzu-
lassig. Oft sind sie sogar notwendig, um die angegebe-
nen baulichen Merkmale in einen durchschaubaren Zu-
sammenhang zu bringen.>®> Durch den im Patentan-
spruch enthaltenden Hinweis auf die Eignung einer Vor-
richtung bzw. Maschine fiir einen bestimmten Zweck
kann dem Fachmann gesagt werden, wie er die einzel-
nen Merkmale der Vorrichtung rdumlich-geometrisch
ausgestalten soll, um sie fur die genannte Funktion be-
nutzen zu kénnen. In diesem Fall sind sie als merkmals-
begriindend anzusehen.>®

Eine in einem Sachanspruch enthaltene Zweck- oder
Funktionsangabe fiir eine beanspruchte Vorrichtung
bringt regelmaRig zum Ausdruck, dass die Vorrichtung
fir den genannten Zweck oder die genannte Funktion
objektiv geeignet sein muss. Damit richtet sich der
Sachanspruch auf eine Vorrichtung, mit der die genann-
ten Zwecke oder Funktionen realisiert werden kénnen.
Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch
beschrianken dessen Gegenstand regelmaRig nicht auf
den angegebenen Zweck oder die angegebene Funk-
tion. Sie sind aber gleichwohl nicht bedeutungslos. Sie
definieren den Gegenstand des Patentanspruchs regel-
maRig dahin, neben der Erfiillung der weiteren raum-
lich-kérperlichen Merkmale auch so ausgebildet zu
sein, dass er fiir den im Patentanspruch angegebenen
Zweck verwendet werden oder die angegebene Funk-
tion erfillen kann.>’

Fakultative Merkmale wie ,insbesondere, vorzugs-
weise oder zum Beispiel” sind in allen Anspriichen
grundsatzlich zuldssig. Sie wirken nicht einschrankend
auf den beanspruchten Gegenstand des jeweiligen An-
spruchs und sind fir die Patentprifung des unter
Schutz zu stellenden Gegenstands nicht relevant.

Patente kdnnen Erzeugnisse (Gegenstande, Vorrichtun-
gen, Stoffe) oder Verfahren betreffen. MaRgebend fiir
die Einordnung einer Erfindung in diese verschiedenen
Patentkategorien — und damit fur die Abfassung der Pa-
tentanspriiche — ist der nach objektiven Gesichtspunk-
ten zu beurteilende sachliche Offenbarungsinhalt der

54 BGH GRUR 1988, 757 Diingerstreuer
55 BGH GRUR 1972, 707 Streckwalze
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Anmeldung. Die an sich freie Wahl des Anmelders be-
ziiglich der Kategorie der Anspriiche ist hierdurch be-
grenzt. Merkmale verschiedener Patentkategorien soll-
ten im Hinblick auf die Schaffung eindeutiger Schutz-
rechte nach Maoglichkeit nicht in einen einzigen An-
spruch aufgenommen werden.

Bei Herstellungsverfahren muss der Patentanspruch
die Angabe des Ausgangsmaterials und die zeitliche
Aufeinanderfolge der Einwirkungen auf das Ausgangs-
material zum Erhalt eines definierten Endprodukts ent-
halten. Zusatzliche Vorrichtungsmerkmale, die den Ver-
fahrensablauf verdeutlichen, sind zuzulassen. Arbeits-
verfahren unterscheiden sich von den Herstellungsver-
fahren dadurch, dass sie nicht auf ein verdandertes End-
produkt zielen (z. B. Messen, Férdern). Auch Verwen-
dungsanspriiche zdhlen zur Kategorie der Verfahrens-
anspriiche. Sie sind auf den Schutz des Einsatzes einer
zumeist bekannten Sache (Stoff, Vorrichtung) zum Er-
zielen einer bestimmten Wirkung bzw. eines bestimm-
ten Endproduktes gerichtet.

2.3.3.7. Anmeldungen mit Inanspruchnahme ei-
ner Prioritat

2.3.3.7.1. Innere Prioritat

Fiir die Anmeldung einer Erfindung zum Patent kann
die Prioritat einer oder mehrerer friherer deutscher
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen derselben
Erfindung in Anspruch genommen werden (innere Pri-
oritat). Dies gilt dann, wenn die Patentanmeldung in-
nerhalb einer Frist von 12 Monaten nach dem Anmel-
detag der fritheren Anmeldung angemeldet wird und
flr die frilhere Anmeldung nicht schon eine inldndische
oder auslandische Prioritdt in Anspruch genommen
worden ist (siehe § 40 Abs. 1 PatG).

Allerdings besteht auch die Moglichkeit, aus einer
Nachanmeldung die Prioritat fiir eine zweite Nachan-
meldung in Anspruch zu nehmen, und zwar hinsichtlich
der Merkmale, die noch nicht in der Erstanmeldung
enthalten waren, sondern erst durch die erste Nachan-
meldung offenbart worden sind, sofern Erfindungsi-
dentitat vorliegt. Insoweit ist Art. 4 F Pariser Verbands-
ibereinkunft (PVU) entsprechend anzuwenden, so dass
die zweite Nachanmeldung hinsichtlich der neu einge-
flhrten Merkmale ein neues Prioritdtsrecht entstehen
lasst. Allerdings gilt dann die erste Nachanmeldung
ebenso wie die Erstanmeldung als zurlickgenommen
(§ 40 Abs. 5 PatG).

Die Prioritatserklarung ist unter Angabe des Aktenzei-
chens der friiheren Anmeldung innerhalb von 2 Mona-
ten nach dem Anmeldetag der spateren Anmeldung ab-
zugeben (§ 40 Abs. 4 PatG).

56 BGH GRUR 1981, 259 Heuwerbungsmaschine Il und
BGH GRUR 1979, 149 SchieBbolzen
57 BGH GRUR 2018, 1128 Gurtstraffer



Ist die frihere Anmeldung, deren Prioritdt in Anspruch
genommen wird, noch beim Deutschen Patent- und
Markenamt anhangig, gilt sie mit der Abgabe der Prio-
ritdtserklarung als zuriickgenommen (§40 Abs.5
PatG). Die Fiktion der Riicknahme kann gemaf Art. lll
§4 Abs. 4 des Gesetzes Uber internationale Patent-
Ubereinkommen (IntPatUbkG) auch dann eintreten,
wenn die Prioritat flr eine internationale Anmeldung
nach dem Vertrag Uber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in An-
spruch genommen wird, in der die Bundesrepublik
Deutschland fiir ein Patent bestimmt oder ausgewahlt
worden ist. In diesem Fall tritt die Riicknahmefiktion fir
die frGhere Anmeldung — neben weiteren Vorausset-
zungen — erst nach dem Ablauf der 31-Monatsfrist nach
Art. Il § 4 Abs. 4 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 IntPatUbkG ein,
es sei denn, dass ein ausdriicklicher Antrag auf vorzei-
tige Prifung und Bearbeitung gemaR Art. 23 Abs. 2
oder Art 40 Abs. 2 PCT gestellt wurde. Es liegt im Er-
messen der Priifungsstelle, ob sie die frihere Anmel-
dung bearbeitet oder den Eintritt der Ricknahmefik-
tion abwartet.

Ob die formlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen der
Inanspruchnahme einer inneren Prioritdt vorliegen,
kannim Verfahren der Nachanmeldung vorab entschie-
den werden;>® (iber den Eintritt der Riicknahmefiktion
kann im Verfahren der Voranmeldung entschieden
werden.>®

2.3.3.7.2. AuRere Prioritit

Fir eine beim DPMA hinterlegte Patentanmeldung
kann auch die Prioritdt einer ausldandischen Voranmel-
dungin Anspruch genommen werden, die in einem Ver-
tragsstaat der PVU oder nach einem entsprechenden
anderen Staatsvertrag rechtswirksam eingereicht wor-
den ist (Unionsprioritat, § 41 Abs. 1 PatG). Dariber hin-
aus kann unter bestimmten Voraussetzungen (Feststel-
lung der Gegenseitigkeit in einer Bekanntmachung des
BMJV) die Prioritat einer auslandischen Anmeldung in
einem Staat, mit dem ein entsprechender Staatsvertrag
nicht besteht, in Anspruch genommen werden (§ 41
Abs. 2 PatG).

Bei Inanspruchnahme einer ausldndischen Prioritat
sind die erforderlichen Angaben (Zeit, Land, Aktenzei-
chen und Abschrift der fritheren Anmeldung) vor Ablauf
des 16. Monats nach dem Prioritatstag einzureichen
(§ 41 Abs. 1 PatG).

Die materielle Berechtigung der Inanspruchnahme ei-
ner Prioritat ist nur dann zu prifen, wenn im Prioritats-
intervall liegendes, entscheidungserhebliches Material
ermittelt wird. Uber die materielle Berechtigung der In-
anspruchnahme findet keine Zwischenentscheidung
statt; ist die Inanspruchnahme unwirksam, muss Gber
die Anmeldung insgesamt entschieden werden.

58 BPatG BPatGE 25/74
%9 BPatG BPatGE 25/41
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Der Gegenstand einer Patentanmeldung betrifft die-
selbe Erfindung wie die der Voranmeldung, wenn die
beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmannin
der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der ange-
meldeten Erfindung gehorig offenbart ist. Einzelmerk-
male mit unterschiedlicher Prioritdt kdnnen nicht in ein
und demselben Patentanspruch miteinander kombi-
niert werden.®

2.3.3.8. Weitere Aspekte der Priifung

Bei der sachlichen Priifung ist auch darauf zu achten,
dass die Zusammenfassung nach § 36 PatG vorliegt und
keine offensichtlichen Mangel aufweist, falls diese noch
nicht in der Offenlegungsschrift veroffentlicht worden
ist (§ 45 Abs. 1 Satz 2 PatG). Sind in der Kurzfassung
mehrere Zeichnungen erwahnt und ist nicht eindeutig,
welche Zeichnung die Erfindung nach Auffassung des
Anmelders am deutlichsten kennzeichnet, so bestimmt
die Prifungsstelle diejenige Zeichnung, die die Erfin-
dung am deutlichsten kennzeichnet (§ 36 Abs. 2 Satz 3
PatG). Zur Erfinderbenennung (§ 37 PatG) wird auf Ab-
schnitt 1.5.1. verwiesen.

2.4, Bescheide (§ 45 PatG)

Bescheide im Prifungsverfahren dienen der Vorberei-
tung der Erteilung des Patents nach § 49 PatG oder der
Zurlickweisung der Anmeldung gemaR § 48 PatG. Die
Anzahl der Bescheide bestimmt sich aus der Verpflich-
tung zur Sachaufklarung, der Gewdahrung des rechtli-
chen Gehors und nach den besonderen Umstanden des
Einzelfalls. Bescheide sind sachlich und verstandlich zu
fassen.

Erst wenn patentfahig erscheinende Anspriiche vorlie-
gen oder wenn die Prifungsstelle patentfahig erschei-
nende Anspriiche vorschlagt und das Einverstéandnis
des Anmelders mit dem Vorschlag erwartet werden
kann, sollte dieser zu einer Uberarbeitung der Beschrei-
bung aufgefordert werden. In diesem Zusammenhang
wird auch auf Abschnitt 2.7.1. hingewiesen.

In einem Bescheid sind nicht nur die einer Patentertei-
lung entgegenstehenden Gesichtspunkte darzulegen,
vielmehr sollen auch positive Anregungen zur Uberar-
beitung der Anspriiche gegeben werden. Dadurch er-
halt der Anmelder ein klares Bild, ob und in welchem
Umfang die Prifungsstelle den Anmeldungsgegenstand
als patentierbar ansieht.

Kann die Prifungsstelle in den Anmeldungsunterlagen
keinen patentfahigen Gegenstand erkennen, soll sie da-
rauf hinweisen, insbesondere, dass kein gewahrbarer
Hauptanspruch vorgeschlagen werden kann und auch
bei Einreichung neuer Anspriiche mit der Zurickwei-
sung der Anmeldung zu rechnen ist.

60 BGH GRUR 2002, 146 Luftverteiler



Der Anmelder muss den Inhalt des Bescheids verstehen
kénnen. Druckschriften zum Stand der Technik sind
nicht mit pauschalen Verweisen auf deren Gesamtin-
halt und bloRen Behauptungen zu erdrtern. Unter Hin-
weis auf Textstellen und Abbildungen ist vielmehr im
Rahmen eines Merkmalsvergleichs darzulegen, wes-
halb z. B. ein Gegenstand des Standes der Technik dem
Anmeldungsgegenstand patenthindernd entgegen-
steht.

Sollte der Gegenstand nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen, so ist zur Vermeidung des Vorwurfs
einer riickschauenden Betrachtung eine Veranlassung
des Fachmanns darzulegen, weshalb Druckschriften
miteinander bzw. mit dem fachmannischen Wissen zu
kombinieren sind. Eine fir den jeweiligen Einzelfall
schliissige Argumentation zur erfinderischen Téatigkeit,
einschlieBlich der fir das Naheliegen hochrelevanten
Fragestellung der Veranlassung des Fachmanns, ist es-
sentiell fur die Tragfahigkeit des Bescheids.

Der Bescheid muss eindeutige Feststellungen bzw. For-
derungen enthalten, die dem Anmelder ein unmissver-
stédndliches Bild von der Auffassung der Priifungsstelle
geben.

Werden in einem Bescheid mehrere Einzelfragen be-
handelt, wie formale Mangel oder Patentfdhigkeit
(Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit), sollte der Be-
scheid zur besseren Ubersichtlichkeit in nummerierte
Abschnitte gegliedert sein. Die entscheidungsrelevan-
ten Sachverhalte sind vorrangig abzuhandeln.

Die in einem Priifungsbescheid erstmals genannten
Druckschriften sollen am Anfang des Bescheids in Lis-
tenform aufgefiihrt und mit fortlaufenden Nummern
versehen werden. Sie sind im gesamten Verfahren bei-
zubehalten. Die fortlaufenden Nummern von Entge-
genhaltungen, die in einem spéateren Bescheid neu ge-
nannt werden, sollten dann an die im friiheren Be-
scheid genannte Liste anschlieBen. Im Interesse der
leichteren Lesbarkeit der Bescheide kann es zweckma-
Rig sein, Entgegenhaltungen am Anfang des Bescheids
zusammen mit den fortlaufenden Nummern vollstan-
dig zu zitieren.

2.4.1.  Erster Priifungsbescheid

Der erste Prifungsbescheid soll, falls es sich um eine
Erstanmeldung handelt und der Anmelder frihzeitig
Priifungsantrag gestellt hat, moglichst so rechtzeitig ab-
gesetzt werden, dass er dem Anmelder vier Monate vor
Ablauf des Prioritdtsjahres zugestellt werden kann. Es
handelt sich hierbei um eine wichtige Dienstleistung
des DPMA, die dem Anmelder bei der Entscheidung Hil-
festellung geben soll, ob Nachanmeldungen im Ausland
oder international sinnvoll sind.

Werden trotz der vorangegangenen Offensichtlich-
keitsprifung bei Beginn der sachlichen Prifung Form-
mangel festgestellt, ist diese Beanstandung mit einem
vollstdndigen materiellen Prifungsbescheid zu verbin-
den.
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Eine Recherche und Stellungnahme zur Patentfahigkeit
aller beanspruchten Gegenstande ist unbedingt erfor-
derlich. Zu den Gegenstidnden der nebengeordneten
Anspriche ist eine ausfihrliche Stellungnahme zur Pa-
tentfahigkeit unerlasslich. Eine Abhandlung in Kurzform
unter Verweis auf die Ausfiihrung zum Hauptanspruch
bzw. zu einem anderen unabhangigen Anspruch ist bei
entsprechender  Merkmalsidentitdt moglich; zu
dariber hinausgehenden Merkmalen ist im Einzelnen
Stellung zu nehmen.

Am Anfang des ersten Prifungsbescheids ist der Fach-
mann zu definieren, da die Sicht des maRgeblichen
Fachmanns maRgeblich ist fir das Verstéandnis des Ge-
genstands der Anmeldung und des relevanten Stands
der Technik (vgl. Abschnitt 2.3.3.2.).

Gegebenenfalls muss die Priifungsstelle den Anmel-
dungsgegenstand auslegen (vgl. Abschnitt 2.3.3.2.)
oder Annahmen fiir die Priifung treffen. Die Auslegung
bzw. die Annahmen fiir die Priifung sind dem Anmelder
mitzuteilen.

Ausnahmen sind nur zulassig, wenn die Behebung der
Formmangel nicht moglich erscheint oder eine materi-
elle Priifung wegen dieser Mangel nicht moglich ist. Der
Anmelder soll damit eine Entscheidung treffen kénnen,
ob es Giberhaupt zweckmaRig ist, die Anmeldung unter
Beseitigung der Formmangel weiterzufihren.

Zur besseren Ubersicht kann am Anfang des ersten Prii-
fungsbescheids, nach Nennung der relevanten Druck-
schriften, eine Merkmalsgliederung der unabhangigen
Anspriche vorgenommen werden.

Wird bei der sachlichen Prifung die Uneinheitlichkeit
der Anmeldung festgestellt, ist dies bereits mit dem
ersten Priifungsbescheid zu beanstanden.

2.4.2. Weitere Bescheide

Ein eventuell erforderlicher zweiter sachlicher Pri-
fungsbescheid sollte in der Regel auch der letzte sein
und regelmalig eine abschlieRende Entscheidung her-
beiflihren. Aufgrund einer strafferen Verfahrensfiih-
rung ist einer Anhérung moglichst der Vorrang vor wei-
teren Bescheiden zu geben.

Eine sorgfiltig begriindete Auffassung der Prifungs-
stelle sollte nur auf ebenso begriindete und tiberzeu-
gende Gegendarstellungen des Anmelders hin oder
aufgrund einer neuen Sach- oder Rechtslage geandert
werden. Dies gilt auch dann, wenn inzwischen die Pru-
fungsstelle gewechselt hat. Die gednderte Auffassung
der Priifungsstelle ist ebenfalls zu begriinden.

Wegen der Einreichung erteilungsreifer Unterlagen
wird auf Abschnitt 2.7.1. verwiesen.



2.5. Fristgewdhrung

Das erklarte Ziel des DPMA ist es, sofern vom Anmelder
gewulnscht, das gesamte Prifungsverfahren innerhalb
einer angemessenen Zeit nach Stellen des Priifungsan-
trags nach § 44 PatG mit einem Erteilungs- oder Zuriick-
weisungsbeschluss nach §§ 48, 49 PatG abzuschlieRen.
Zur Beschleunigung des Verfahrens kann auch der An-
melder beitragen, indem er auf einen Bescheid inner-
halb gesetzter Fristen erwidert. Um Uberflissige Frist-
verlangerungsgesuche zu vermeiden, sollte die Pri-
fungsstelle die erforderliche Zeitdauer fir die Bearbei-
tung durch den Anmelder abschdtzen und auf dieser
Grundlage eine angemessene Frist setzen. Gegebenen-
falls sollte hier ein telefonischer Kontakt der Prifungs-
stelle mit dem Anmelder oder dessen Vertreter erfol-
gen. Telefonkontakte sind dabei — auch inhaltlich — ak-
tenkundig zu machen.

Zur Beseitigung von Formmangeln sollte regelmaRig
eine Frist von einem Monat ausreichend sein. Die Frist
flr die Erwiderung auf Sachbescheide ist im Normalfall
auf vier Monate festzusetzen.

Bei der Bemessung der Frist ist auch die Geschéftslage
der Priifungsstelle zu beriicksichtigen und es sind ggf.
entsprechend lange Fristen zu gewahren.

Im Priufungsverfahren einer Patentanmeldung, deren
Prioritdt in einer anhdngigen europaischen Anmeldung
mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland in An-
spruch genommen wird, kann eine Frist zur Erwiderung
auf einen Bescheid von bis zu 12 Monaten — ggf. auch
wiederholt — gewahrt werden. Dies gilt auch, solange
ein Einspruch gegen das entsprechende europaische
Patent eingereicht werden kann oder ein Einspruchs-
verfahren gegen dieses nicht abgeschlossen ist. Bei der
Entscheidung sind die Interessen des Anmelders und
der Offentlichkeit angemessen zu beriicksichtigen.

Wird auf einen Bescheid nicht fristgerecht geantwortet
oder wird Antrag auf Entscheidung nach Lage der Akten
gestellt, kann umgehend in der Sache entschieden wer-
den, wenn dies sachgemaR erscheint.

Eine erstmalige Fristverlangerung ist auch bei kurzer
Begriindung zu gewadhren, weitere Fristverlangerungen
bei Vorliegen einer ausreichenden Begriindung. An de-
ren Begriindung sind keine strengen Anforderungen zu
stellen, es sei denn, das Priifungsverfahren wiirde tiber
Gebihr verzégert. Auch hier wird im Zweifel ein telefo-
nischer Kontakt zwischen Priifungsstelle und Anmelder
bzw. dessen Vertreter angeregt.

Die Ablehnung eines Fristverlangerungsgesuches ist
durch gesonderte Entscheidung zurlickzuweisen, kann
jedoch dann mit der Entscheidung in der Sache selbst
verbunden werden, wenn mit einer ordnungsgemafien
sachlichen Erledigung des Amtsbescheids innerhalb der
gesetzten Frist nicht mehr zu rechnen ist.

Aus Grinden der Verfahrensékonomie ist bei einem
nicht ausreichend begriindeten Fristverlangerungsge-
such jedoch eine stillschweigende Fristverlangerung
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von einem Monat zu gewéahren, wenn sich aus den Um-
standen, beispielsweise der Begriindung des Verlange-
rungsgesuchs, ergibt, dass die Erledigung des Bescheids
in kurzer Zeit nach Fristablauf zu erwarten ist.

Der Lauf gesetzlicher Fristen wird durch die vorstehend
genannten Regelungen nicht beriihrt.

2.6. Anhoérung und Telefongesprache

2.6.1. Anhorung (§ 46 PatG)

Die Priifungsstelle kann jederzeit die Beteiligten laden
und anhoren, Zeugen, Sachverstandige und Beteiligte
vernehmen sowie andere zur Aufklarung der Sache er-
forderliche Ermittlungen anstellen. § 128a ZPO ist ge-
maRk § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG entsprechend anzuwenden
(Teilnahme an Anhoérungen und Vernehmungen im
Wege der Bild- und Tonuber-tragung - vgl. Abschnitt
2.6.4.). Der Priifer leitet die Anhoérung. Dritte durfen
nur mit Einverstandnis des Anmelders teilnehmen.

Der Anmelder ist auf Antrag zu horen. Ein entsprechen-
der Antrag ist in der Regel bereits darin zu sehen, dass
der Anmelder eine Anhoérung oder Vorfiihrung des An-
meldungsgegenstands vorschlagt.

Grundsatzlich kann eine Anhorung fiir eine zligige Ver-
fahrensdurchfiihrung sachdienlich sein. Von ihr sollte
insbesondere dann Gebrauch gemacht werden, wenn
das Verfahren schriftlich nicht zligig durchgefihrt wer-
den kann. Da das Patentgesetz die Verkiindung des Be-
schlusses am Ende der Anhérung zuldsst (§ 47 Abs. 1
Satz 3 PatG), kann das Verfahren mit Hilfe einer Anho-
rung ohne weiteren Bescheid beendet werden.

Eine Anhorung, erforderlichenfalls mit Vorfiihrung des
Anmeldungsgegenstandes, kann vor allem bei Unklar-
heiten Gber Aufbau und Wirkungsweise des Anmel-
dungsgegenstandes, bei Fragen zur Patentfahigkeit, die
schriftlich nicht ausreichend geklart werden kdnnen,
aber auch bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit
den Anspruchsformulierungen sachdienlich sein.

Fiir die Anhérung missen Priifungsstelle und Anmelder
mit der Sache und dem Akteninhalt vertraut sein. Sollen
bisher noch nicht erorterte Fragen besprochen werden,
ist in der Ladung zur Anhdrung darauf hinzuweisen.

Die Prifungsstelle kann von sich aus eine Anhoérung
oder eine Vorflihrung vorschlagen, wenn sie dies fir
sachdienlich bzw. verfahrensférderlich erachtet.

Hat eine Anhorung vor einem Wechsel der Prifungs-
stelle stattgefunden, sollte sie nur dann wiederholt
werden, wenn die neue Prifungsstelle aufgrund
schwerwiegender Griinde die Auffassung ihres Vorgan-
gers nicht teilen kann. Die neue Prifungsstelle muss
ihre abweichende Auffassung in einem Bescheid mittei-
len.



Zu Beginn einer Anhdrung muss sich der Anmelder oder
sein Vertreter ausweisen, sofern er der Prifungsstelle
nicht personlich bekannt ist. Von einem nicht anwaltli-
chen Vertreter ist regelmalig die Vorlage einer Voll-
machtsurkunde zu verlangen (§ 15 Abs. 4 DPMAV).

In der Anhérung sollte die Prifungsstelle zunachst die
streitigen und unklaren Punkte erdrtern. Sie kann dem
Anmelder hierbei Vorschldge unterbreiten. Wird tber
die Frage der Patentierbarkeit Einigung erzielt, emp-
fiehlt es sich, den Wortlaut der Patentanspriiche und,
wenn moglich, auch den Aufbau der Beschreibung fest-
zulegen.

Uber die Anhérung und eine in ihrem Zusammenhang
gef. durchgefiihrte Vernehmung ist eine Niederschrift
zu fertigen, die den wesentlichen Gang der Anhérung
wiedergeben soll.

Zu protokollieren sind:

a) Ort, Datum, Anwesende und Verlauf der Anhérung
(kein Wortprotokoll mit Rede und Gegenrede),

b) neuer Stand der Technik sowie neue rechtliche Ge-
sichtspunkte, die in das Verfahren eingebracht
worden sind,

c) alle rechtserheblichen Erklarungen, die den bean-
spruchten Anmeldungsgegenstand materiell ver-
andern oder das Verfahren berihren, insbeson-
dere Antrdge, Antragsinderungen und Antrags-
riicknahmen, einschlieRlich der Anderungen der
Anmeldungsunterlagen, Verzichts-, Ausschei-
dungs- und Teilungserklarungen, die Zusammen-
fihrung von Anmeldungen sowie die Erklarung
Uber ein Zusatzverhaltnis.

Weicht die Prifungsstelle aufgrund der Anhérung von
ihrer bisherigen Auffassung ab, muss die Niederschrift
diejenigen Griinde erkennen lassen, die zu dieser Ande-
rung gefiihrt haben.

Die Niederschrift ist von der Prifungsstelle zu unter-
zeichnen. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der
Niederschrift.

Es ist zweckmaRig, die in das Protokoll aufzunehmen-
den rechtserheblichen Erklarungen von den Beteiligten
gegenzeichnen zu lassen. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um eine Voraussetzung der Wirksamkeit des Pro-
tokolls oder der abgegebenen Erklarung, sondern um
eine Frage des Nachweises.

Gemal § 46 Abs. 2 Satz 2 PatG ist eine Niederschrift un-
ter Anwendung der §§ 160a, 162 und 163 ZPO zu ferti-
gen. Daher kann der Inhalt des Protokolls mit Kurz-
schrift oder mit einem Tonaufnahmegerat vorlaufig
aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen missen in
diesem Falle vor Ende der Anhérung nochmals vorgele-
sen bzw. abgespielt werden. In der Niederschrift sind
diese Tatsache und die Genehmigung der Beteiligten
bzw. Einwendungen zu vermerken. Die Niederschrift
des Protokolls ist im Falle der vorlaufigen Aufzeichnung
unverziglich nach der Anhérung herzustellen.
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Am Ende der Anhorung sollte in der Regel ein Beschluss
der Prifungsstelle Gber die Anmeldung verkiindet wer-
den. Die Angabe des Vertreters, eine Ricksprache mit
dem Anmelder sei erforderlich, genligt nicht als Be-
griindung fiir den Aufschub der Beschlussfassung. Die
Verkiindung und der Tenor des verkiindeten Beschlus-
ses sind in die Niederschrift tiber die Anh6érung aufzu-
nehmen. Wird das Patent erteilt, sind die Unterlagen
vor Verkiindung in einen erteilungsreifen Zustand zu
bringen. Der Beschluss ist dann zuzustellen (§ 47 Abs. 1
Satz 1 PatG).

Bei der Beschlussverkiindung genligt es, den Tenor des
Beschlusses bekannt zu geben und auf die schriftliche
Begriindung zu verweisen. Wenn die Priifungsstelle es
flir angemessen erachtet, teilt sie auch Hinweise auf die
Begriindung muindlich mit. Die schriftliche Begriindung
ist unverzuglich anzufertigen.

An den verkiindeten Beschluss ist das Deutsche Patent-
und Markenamt gebunden. Schriftsatze der Beteiligten,
die nach der Verkiindung eingehen, diirfen —auller spa-
ter bei Abhilfe nach Beschwerde (vgl. Abschnitt 2.9.) -
nicht mehr berlicksichtigt werden.

2.6.2. Vorsprache ohne Ladung

Spricht ein Anmelder oder Vertreter ohne Ladung bei
der Prifungsstelle vor, ist dies in den Akten kurz zu ver-
merken, insbesondere, wenn ein Beschleunigungs-
oder Fristgesuch miindlich vorgebracht wird. Wird die
sofortige Durchfiihrung einer Anhorung gewidinscht,
entscheidet die Priifungsstelle hieriiber nach freiem Er-
messen. Eine Verpflichtung zur Anhoérung besteht
nicht.

2.6.3. Telefongesprache

Telefongesprache kénnen ein Mittel zur erledigungsori-
entierten Forderung von Prifungsverfahren sein. Fra-
gen, die nicht unbedingt in einem schriftlichen Be-
scheid erortert werden mussen, sollten deshalb durch
Telefongesprdache mit dem Anmelder geklart werden.
Diese Telefonate konnen jedoch keine Priifungsbe-
scheide ersetzen, in denen dem Anmelder zum Erfin-
dungsgegenstand sachliche Stellungnahmen von er-
heblicher Tragweite mitgeteilt werden. Auch Anhorun-
gen mit umfangreichen sachlichen Erdérterungen kén-
nen durch Telefonate nicht ersetzt werden. Ein Telefo-
nat eignet sich in erster Linie fur die kurze Erérterung
der textlichen Fassung der Beschreibung, fur die Kla-
rung von Zweifelsfragen von neuen Unterlagen, fiir die
Anforderung von Reinschriften oder ahnliche Vor-
gange. Der zustandige Prifer oder Sachbearbeiter des
gehobenen Dienstes soll einen Aktenvermerk tber das
Telefonat fertigen.



2.6.4. Teilnahme an Anh6rungen und Verneh-
mungen im Wege der Bild- und Ton-

libertragung (§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG)

In den Verfahren vor den Zivilgerichten besteht die
Moglichkeit, an Verhandlungen und Vernehmungen im
Wege der Bild- und Tonlibertragung teilzunehmen
(§ 128a ZPO). Die entsprechende Anwendung von
§ 128a ZPO eroffnet der Prifungsstelle die Moglichkeit,
dem Anmelder, seinen Bevollméachtigten oder Vertre-
tern sowie Zeugen, Sachverstandigen und Beteiligten
auf Antrag des Anmelders oder von Amts wegen zu ge-
statten, sich wdhrend einer Anhérung oder Verneh-
mung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Ver-
fahrenshandlungen vorzunehmen. Die Anhérung und
die Vernehmung werden zeitgleich in Bild und Ton an
diesen Ort, ggf. an weitere Orte, sofern sich an der An-
horung Beteiligte an unterschiedlichen Orten aufhal-
ten, und in das Sitzungszimmer Gbertragen (§ 46 Abs. 1
Satz 2 PatG, i. V. m. § 128a Abs. 1 und 2 ZPO). Die Ent-
scheidung hieriiber ist unanfechtbar (§ 46 Abs. 1, Satz 2
PatGi. V. m. § 128a, Abs. 3 ZPO).

2.7. Vorbereitung der Erteilung des bean-
tragten Patents

2.7.1.  Einreichung erteilungsreifer Unterlagen
Nach & 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG und § 10 PatV ist in der Be-
schreibung die Erfindung anzugeben, fiir die in den Pa-
tentanspriichen Schutz begehrt wird; es sind in die Be-
schreibung keine Angaben aufzunehmen, die zur Erlau-
terung der Erfindung offensichtlich nicht notwendig
sind. Nach § 14 PatG sind die Beschreibung und die
Zeichnungen zur Auslegung der Patentanspriiche her-
anzuziehen. Dies ist wichtig bei der Bestimmung des
Schutzbereichs. Ist im Falle einer als patentierbar er-
achteten Erfindung Einverstandnis mit dem Anmelder
Uber die Anspruchsfassung erzielt worden, ist daher der
Anmelder verpflichtet, die Beschreibung mit den gel-
tenden Anspriichen in Einklang zu bringen. AuRerdem
hat er die sonstigen Erfordernisse nach der PatV zu er-
flllen. Zur Vereinfachung kénnen anstelle der wortli-
chen Zitate des Oberbegriffs und des kennzeichnenden
Teils des Hauptanspruchs bezugnehmende Hinweise
auf diese Anspruchsteile in die Beschreibung aufge-
nommen werden.

Auf Verlangen des Deutschen Patent- und Markenamts
hat der Anmelder den ihm bekannten (relevanten)
Stand der Technik anzugeben und in die Beschreibung
aufzunehmen (§ 34 Abs. 7 PatG, § 10 Abs. 2 Nr. 2 PatV).
Angabe des relevanten Standes der Technik bedeutet
allerdings nicht, dass der Anmelder diesen selbst zu
wirdigen und zu beurteilen hat. Herabsetzende Bemer-
kungen (iber den Stand der Technik sind zu unterlassen.

61 BPatG, GRUR 1983, 505 Fernmiindliche Beschreibungsan-
derung
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Die Bezeichnung der Erfindung, die gemafll § 10 Abs. 1
i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 2 PatV am Anfang der Beschrei-
bung anzugeben ist, sollte allen nebengeordneten Pa-
tentanspriichen Rechnung tragen.

Der Anmelder ist notigenfalls durch entsprechende
Hinweise aufzufordern, die noch erforderlichen Einzel-
malnahmen vorzunehmen. Zur Beschleunigung des
Verfahrens kénnen ggf. auch konkrete Anderungsvor-
schldge der Prifungsstelle beitragen. Bei Personen, die
mit patentamtlichen Verfahren vertraut sind, kann je-
doch in der Regel davon ausgegangen werden, dass all-
gemeine Hinweise auf die gesetzlichen Vorschriften ge-
nigen.

Es ist zu beachten, dass die Anderungen keine unzulas-
sigen Erweiterungen (vgl. § 38 PatG) beinhalten dirfen.

Deshalb sind Forderungen nach Anderungen auf den
notwendigen Umfang zu beschranken.

Der Anmelder muss Reinschriften, die die Anderungen
der Patentanspriiche oder der Beschreibung berick-
sichtigen, einreichen (§ 15 Abs. 1 Satz 2 PatV). Der An-
melder hat, sofern die Anderungen nicht vom Deut-
schen Patent- und Markenamt vorgeschlagen worden
sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle der ur-
springlichen Unterlagen die in den neuen Unterlagen
beschriebenen Erfindungsmerkmale offenbart sind
(§ 15 Abs. 3 PatV).

2.7.2. Redaktion der Unterlagen

Die Patentschriften sind amtliche Veroffentlichungen.
Sie diirfen keine Angaben enthalten, deren Vero6ffentli-
chung gegen die o6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstofRen wiirde.

Fir die sprachlich fehlerfreie Fassung der Patentschrif-
ten ist der Anmelder verantwortlich. Eine redaktionelle
Uberarbeitung der Unterlagen durch die Priifungsstelle
soll unterbleiben, wenn die eingereichten Unterlagen
bereits eine klare und sprachlich vertretbare Darstel-
lung enthalten.

Insbesondere soll die Priifungsstelle die sprachlichen
Eigenheiten des Anmelders respektieren, denn diesbe-
ziigliche Uberarbeitungen bergen die Gefahr einer vom
Anmelder nicht gewollten oder gar unzuldssigen Ande-
rung.

Erklart sich der Anmelder in einer telefonischen Riick-
sprache mit einer Anderung der Beschreibung durch
die Priifungsstelle einverstanden, ist die Anderung
schriftlich zu bestitigen.5!

Nach Verkiindung des Erteilungsbeschlusses oder des-
sen Abgabe an den Dokumentenversand kénnen — au-
Rer im Fall der Abhilfe nach Beschwerde — Anderungen
in den Unterlagen nicht mehr vorgenommen werden.



2.8. Beschliisse der Priifungsstelle (§ 47

PatG)

Ein Beschluss ist jeder Ausspruch des DPMA (z. B. der
Prifungsstelle), durch den eine abschlieRende Rege-
lung ergeht, die die Rechte der Beteiligten beriihren
kann, und zwar auch dann, wenn der Ausspruch dufer-
lich nicht in der Form eines Beschlusses ergangen ist.

Beschlisse sind zu begriinden und den Beteiligten von
Amts wegen in Abschrift zuzustellen (§ 47 Abs. 1 Satz 1
PatG). Ausfertigungen werden nur auf Antrag eines Be-
teiligten und nur in Papierform erteilt (§47 Abs.1
Satz 2 PatG).

Aufbau und Inhalt der Beschlisse richten sich nach den
Erfordernissen des Einzelfalles. Der Beschluss enthalt
zu Beginn das Rubrum, in dem die Beteiligten und ggf.
deren Vertreter genannt sind sowie die von der nach-
folgenden Begriindung getrennte Beschlussformel (Te-
nor), in der die eigentliche Entscheidung angegeben
wird. Die nachfolgende Begriindung besteht aus dem
Tatbestand und den Entscheidungsgriinden. Im Tatbe-
stand sollen die erhobenen Anspriiche und die dazu
vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter
Hervorhebung der gestellten Antrage nur ihrem we-
sentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Die
Entscheidungsgriinde enthalten eine kurze Zusammen-
fassung der Erwdgungen, auf denen die Entscheidung
in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht beruht.

Die Begriindung muss sich auf alle fiir die Entscheidung
maRgebenden Streitpunkte erstrecken. Sie erfordert
eine nahere Darlegung aller tatsachlichen und rechtli-
chen Uberlegungen, die die Priifungsstelle zu der ge-
troffenen Entscheidung veranlasst haben.

Unveroffentlichte Entscheidungen sollten moglichst
nicht zitiert werden. Die Priifungsstelle kann sich aber
die in der unveroéffentlichten Entscheidung vertretene
Auffassung mit einer inhaltlichen Begriindung zu eigen
machen.

Einer ausfihrlichen Begriindung bedarf es dann nicht,
wenn die Anmeldung zurlickgewiesen wird, weil die in
einem Bescheid ausdriicklich gerligten Mangel nicht
beseitigt wurden und der Anmelder sich hierzu nicht
gedullert hat. In diesen Fallen kann auf die Griinde des
Bescheids verwiesen werden, sofern sie dort ausrei-
chend dargelegt worden sind.

Ferner bedarf es keiner Begriindung, wenn nur der An-
melder am Verfahren beteiligt ist und seinem Antrag
stattgegeben wird (§ 47 Abs. 1 Satz 4 PatG). Dies trifft
beispielsweise auf die antragsgeméaRe Erteilung eines
Patents und den eine Wiedereinsetzung gewahrenden
Beschluss zu, soweit dieser im einseitigen Verfahren er-
lassen wird. Im Fall der gewahrten Wiedereinsetzung
sind die Griinde, aus denen wiedereingesetzt wurde, in
einer kurzen Aktennotiz festzuhalten.

Der Abschrift eines Beschlusses ist eine Rechtsmittelbe-
lehrung gemaR § 47 Abs. 2 Satz 1 PatG beizufiigen. Ist
die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, kann
Beschwerde noch innerhalb eines Jahres seit Zustellung
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des Beschlusses eingelegt werden. Dies gilt jedoch
nicht, wenn eine schriftliche Belehrung dahingehend
erfolgt ist, dass eine Beschwerde nicht statthaft sei. Die
Beschwerde bleibt in diesem Fall grundsatzlich zeitlich
unbeschrankt zuldssig. Die Belehrung muss daher,
wenn sich ihre Unrichtigkeit herausstellt, berichtigt
werden.

Die Beschlliisse werden mit der Verkiindung oder mit
der formlichen Zustellung wirksam. Inneramtlich tritt
eine Selbstbindung bereits mit Abgabe des Beschlusses
an den Dokumentenversand ein.

2.8.1.  Erteilungsbeschluss (§ 49 PatG)

Wenn der Anmeldungsgegenstand nach den §§ 1 bis 5
PatG patentfahig ist und die Anmeldung den Anforde-
rungen der §§ 34, 37 und 38 PatG geniigt sowie etwaige
nach § 45 Abs. 1 PatG gerligte Mangel der Zusammen-
fassung beseitigt sind, beschlieft die Prifungsstelle die
Erteilung des Patents. Der Erteilungsbeschluss kann
auch dann nicht widerrufen werden, wenn er rechts-
widrig ist.

Die Erteilung wird im Patentblatt veréffentlicht. Mit der
Veroffentlichung treten die gesetzlichen Wirkungen
des Patents ein (§ 58 PatG).

2.8.2.  Zuriickweisungsbeschluss (§ 48 PatG)
Die Priifungsstelle weist die Anmeldung zuriick, wenn
eine patentfahige Erfindung nach §§ 1 bis 5 PatG nicht
vorliegt oder die nach § 45 Abs. 1 PatG gerligten Man-
gel nicht beseitigt wurden (§ 48 Satz 1 PatG).

Grundsatzlich darf gemall § 48 Satz 2i.V.m § 42 Abs. 3
Satz 2 PatG eine Zurlickweisung —auch in dem Fall, dass
der Anmelder Antrag auf Entscheidung nach Lage der
Akten gestellt hat — nur auf Umstédnde gestiitzt werden,
die dem Patentsucher vorher mitgeteilt wurden, um
ihm Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer
bestimmten Frist zu dullern.

2.9. Beschwerde und Abhilfe
Nach § 73 Abs. 1 PatG findet gegen die Beschliisse der
Priifungsstellen die Beschwerde statt.

Beschliisse im Sinne dieser Vorschrift sind alle Entschei-
dungen des DPMA, die eine abschlieende Regelung
mit AuBenwirkung enthalten und daher Rechte des Be-
teiligten berlihren kénnen. Fir die Statthaftigkeit der
Beschwerde ist daher unerheblich, in welcher duReren
Form die Entscheidung ergangen ist. Mit der Be-
schwerde konnen daher nicht nur Entscheidungen an-
gefochten werden, die ausdriicklich als ,,Beschluss” be-
zeichnet worden sind, sondern auch solche abschlie-



Renden, mit AuBenwirkung ergangenen Entscheidun-
gen, die (gleich ob zu Recht oder nicht) als ,,Verfiigung”,
,Bescheid” oder auch anders bezeichnet werden. &2

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung schriftlich beim Deutschen Patent- und Marken-
amt einzulegen (§ 73 Abs. 2 Satz 1 PatG). Mit Einrei-
chung der Beschwerde wird die Beschwerdegebihr
nach dem Patentkostengesetz fallig (§§2, 3 Abs.1
Satz 1, Satz 2 Nr. 1 PatKostG). Wird die Beschwerdege-
bihr nicht innerhalb der Beschwerdefrist gezahlt, gilt
die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 PatKostG i. V. m. § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG).

Die Priifungsstelle hat eine Beschwerde zundchst da-
raufhin zu prifen, ob sie zuldssig und dann, ob sie sach-
lich begriindet ist. Von dem Ergebnis dieser Prifung ist
es abhiangig, ob der Beschwerde abzuhelfen ist. Halt die
Prufungsstelle die Beschwerde fir sachlich begriindet,
muss sie ihr abhelfen (§ 73 Abs. 3 Satz 1 PatG). Die Ab-
hilfe ist jedoch unzulassig, wenn dem Beschwerdefih-
rer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegen-
Ubersteht (§ 73 Abs. 4 PatG). Ein anderer Beteiligter ist
z. B. der Antragsgegner im Akteneinsichtsverfahren.
Ferner darf nur dann abgeholfen werden, wenn die Be-
schwerde zuldssig ist, das heillt, wenn sie frist- und
formgerecht eingelegt worden ist.

Sollte bei Einreichung der Beschwerde des Anmelders
in der gleichen Akte auch ein Ablehnungsgesuch des
Anmelders gegen die Priifungsstelle vorliegen, die den
Zurlickweisungsbeschluss erlassen hat, ist vor einer
Entscheidung Gber die Abhilfe zun&chst Giber das Ableh-
nungsgesuch zu entscheiden. %3

Die Abhilfe setzt voraus, dass die von der Priifungsstelle
bisher aufgezeigten Zurlickweisungsgriinde nicht mehr
bestehen, beispielsweise, weil die Beschwerdebegriin-
dung die Priifungsstelle von der anderen Auffassung
iberzeugt hat oder weil geforderte Anderungen vorge-
nommen wurden. Wird der Beschwerde abgeholfen,
kann die Prifungsstelle nach § 73 Abs. 3 Satz 2 PatG an-
ordnen, dass die Beschwerdegebihr zurlickgezahlt
wird.

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr ist dann anzu-
ordnen, wenn es nicht der Billigkeit entspricht, die Ge-
biihr einzubehalten. Dies ist der Fall, wenn der Be-
schwerdefiihrer durch einen offensichtlichen Fehler
des Deutschen Patent- und Markenamts veranlasst
worden ist, Beschwerde einzulegen. Hiermit sind also
Falle gemeint, in denen die Beschwerde ohne den ge-
rigten Fehler nicht erforderlich gewesen ware. Glei-
ches gilt auch dann, wenn die Beschwerde aufgrund ei-
ner unzweckmaRigen Handhabung des Verfahrens ein-
gelegt wurde.

Der Beschwerde ist abzuhelfen, wenn sie innerhalb ei-
nes Monats nach Einlegung mit Griinden und/oder
neuen Unterlagen versehen wird und die Prifung
ergibt, dass die Beschwerde begriindet ist. Andernfalls

62 ygl. m. w. N. BGH GRUR 1972, 535 Aufhebung der Ge-
heimhaltung
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ist sie mit Ablauf der Vorlagefrist ohne sachliche Stel-
lungnahme dem Bundespatentgericht vorzulegen (§ 73
Abs. 3 Satz 3 PatG), auch wenn weitere Eingaben ange-
kiindigt werden.

63 BPatG GRUR-Prax. 2017, 176, dort insbesondere Ill.1.



3. Besondere Verfahrensarten und An-
meldungsgegenstinde

3.1. Anmeldungen, die biotechnologische
Erfindungen zum Gegenstand haben

3.1.1. Allgemeines

Biotechnologische Erfindungen sind Erfindungen, die
ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das aus biologi-
schem Material besteht oder dieses enthilt, oder ein
Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt,
bearbeitet oder verwendet wird. Biologisches Material
ist Material, das genetische Informationen, das heifit
seinen Bauplan, enthalt und sich daher selbst reprodu-
zieren oder in einem biologischen System reproduziert
werden kann (§ 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG). Ein mikrobiologi-
sches Verfahren ist jedes Verfahren, bei dem mikrobio-
logisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobio-
logisches Material durchgefiihrt oder mikrobiologi-
sches Material hervorgebracht wird (§ 2a Abs. 3 Nr. 2
PatG).

Biotechnologische Erfindungen sind auf der Grundlage
des geltenden Patentgesetzes schutzfdhig. Durch die
Richtlinie 98/44/ EG des Europdischen Parlaments und
des Rates Uber den rechtlichen Schutz biotechnologi-
scher Erfindungen vom 6. Juli 1998 (ABI. EG Nr. L 213
S. 13-21) sind harmonisierte gemeinschaftsweite Rege-
lungen zur Patentierung derartiger Innovationen fest-
geschrieben worden.

Die Biopatentrichtlinie wurde durch das Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie Gber den rechtlichen Schutz bio-
technologischer Erfindungen (BioPatG) vom 21. Januar
2005 (BGBI 12005, S. 146 = BIPMZ 2005, S. 93-95) in na-
tionales Recht umgesetzt. Dieses Gesetz trat am
28. Februar 2005 in Kraft.

Fir die Patentprifung wesentliche Inhalte der Biopa-
tentrichtlinie finden sich in § 1 Abs. 2, § 1a, § 2 Abs. 2,
§2a, §9a, §9b, §9c, § 11 Nr. 2a sowie § 34a des Pa-
tentgesetzes.

Durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher
Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen
Rechtsschutzes (PatNovG) vom 19. Oktober 2013 (BGBI
1 2013, S. 3830-3835) wurde in § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG
ergdnzt, dass Pflanzen und Tiere, die ausschlielich
durch im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziich-
tung von Pflanzen und Tieren gewonnen werden, von
der Patentierung ausgeschlossen sind.

Zudem wurde die Verordnung Ulber die Hinterlegung
von biologischem Material in Patent- und Gebrauchs-
musterverfahren (BioMatHintV) vom 24. Januar 2005
erlassen, die ebenfalls am 28. Februar 2005 in Kraft
trat.

64 BGH GRUR 1987, 231 Tollwutvirus

26

Die Hinterlegung biologischen Materials dient dazu, die
Offenbarung der Anmeldung zu ergdnzen, wenn das
biologische Material in der Patentanmeldung nicht so
beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfin-
dung danach ausfiihren kann (§ 1 Abs. 1 BioMatHintV).
Die Hinterlegung hat die nach § 34 Abs. 4 PatG vorge-
schriebene Offenbarung der Erfindung zu gewéhrleis-
ten.

Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse
(§ 2a Abs. 2 Nr. 2 PatG) sind auch dann einem Patent-
schutz zugdnglich, wenn an Stelle einer Beschreibung,
in der ein wiederholbares Herstellungsverfahren fir
das anmeldungsgemiaR eingesetzte und/oder bean-
spruchte biologische Material angegeben ist, eine
Probe dieses biologischen Materials hinterlegt wird.
Die Hinterlegung von biologischem Material, der Zu-
gang hierzu sowie die erneute Hinterlegung von biolo-
gischem Material werden in der BioMatHintV (entspre-
chend Kapitel IV der Richtlinie 98/44/ EG) abgehandelt.

Richtet sich die Anmeldung auf ein mikrobiologisches
Verfahren selbst, ersetzt die Hinterlegung des Verfah-
rensprodukts nicht den Nachweis der Wiederholbarkeit
dieses Verfahrens.® Enthilt die Anmeldung jedoch die
Beschreibung eines wiederholbaren Herstellungsver-
fahrens fiir das biologische Material, bedarf es selbst-
verstandlich keines Nachweises seiner Hinterlegung.
Vektoren, wie z. B. Plasmide, missen nicht hinterlegt
werden, wenn entweder ein wiederholbares Herstel-
lungsverfahren oder eine vollstandige Nukleotidse-
qguenz angegeben wird. Die vollstindige Nukleotidse-
quenz ist in elektronischer Form vorzulegen (§ 11 PatV
i. V. m. Anlage 1).

Eine ordnungsgemaRe Hinterlegung fiir das nationale
Patentverfahren kann bei einer international anerkann-
ten Hinterlegungsstelle nach dem Budapester Vertrag
Uber die internationale Anerkennung der Hinterlegung
von Mikroorganismen fiir die Zwecke von Patentver-
fahren vom 28. April 1977 (im folgenden ,Budapester
Vertrag” genannt; BIPMZ 1981, S. 53 ff.) oder bei sol-
chen wissenschaftlich anerkannten Einrichtungen er-
folgen, welche die Gewahr fiir eine ordnungsgemale
Aufbewahrung und Herausgabe von Proben bieten und
rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch vom An-
melder und vom Hinterleger unabhangig sind (§§ 2, 8
BioMatHintV). Der wesentliche Unterschied zwischen
diesen beiden Moglichkeiten besteht darin, dass es bei
einer Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag fir
die Herausgabe einer Probe des biologischen Materials
an Dritte keiner gesonderten Freigabeerklarung bedarf.
Die Freigabeerklarung wird durch § 4 BioMatHintV ge-
regelt. Durch eine hinreichend bestimmte Freigabeer-
klarung des Hinterlegers muss gewahrleistet sein, dass
die Offentlichkeit vom Tag der ersten Verdffentlichung
der Anmeldung bzw. des Patents an von dem hinterleg-
ten biologischen Material Kenntnis nehmen kann. Von
diesem Tag an muss auch die Moglichkeit des Zugriffs
auf diesen Mikroorganismus ausreichend lange sicher-
gestellt sein.



3.1.2. Die Erfordernisse einer Hinterlegung im

Einzelnen

3.1.2.1. Hinterlegungszeitpunkt

Das biologische Material ist spatestens am Anmelde-
oder Prioritatstag bei einer anerkannten Hinterlegungs-
stelle zu hinterlegen (§ 1 Abs. 1 BioMatHintV).

Anerkannt sind die internationalen Hinterlegungsstel-
len, die diesen Status nach Artikel 7 des Budapester
Vertrags erworben haben, sowie wissenschaftlich aner-
kannte Einrichtungen, welche die Gewabhr fiir eine ord-
nungsgemalle Aufbewahrung und Herausgabe von Pro-
ben nach MaRgabe der BioMatHintV bieten und zudem
rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch vom An-
melder und vom Hinterleger unabhangig sind (§2
BioMatHintV).

3.1.2.2. Angaben zur Hinterlegungsstelle und
zum hinterlegten biologischen Material

In den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen miissen
stets die einschldgigen Informationen enthalten sein,
die dem Anmelder beziiglich der Merkmale des hinter-
legten biologischen Materials bekannt sind, sowie die
Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterle-
gung angegeben sein (§1 Abs.1 Nr.2 u. 3
BioMatHintV). Ist das biologische Material bereits von
einem Dritten hinterlegt worden, so bedarf es keiner
weiteren Hinterlegung, sofern durch die erste Hinterle-
gung die Ausfiihrbarkeit der weiteren Erfindung fiir den
in § 7 BioMatHintV festgelegten Zeitraum sichergestellt
ist (§ 1 Abs. 3 BioMatHintV).

Ist bereits aufgrund der Anmeldungsunterlagen eine
eindeutige Zuordnung der Anmeldung zu dem hinter-
legten biologischen Material méglich, so kann das Ak-
tenzeichen der Hinterlegung bei Patentanmeldungen
innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem An-
melde- oder Prioritatstag nachgereicht werden (§3
Abs. 1 BioMatHintV).

3.1.2.3. Aufbewahrungsdauer

Das hinterlegte biologische Material ist fiinf Jahre ab
dem Eingang des letzten Antrags auf Abgabe einer
Probe aufzubewahren, mindestens jedoch finf Jahre
Uber die gesetzlich bestimmte maximale Schutzdauer
aller Schutzrechte hinaus, die auf das hinterlegte biolo-
gische Material Bezug nehmen (§ 7 BioMatHintV).

Fiir nach dem Budapester Vertrag hinterlegtes biologi-
sches Material gilt eine Mindestaufbewahrungsdauer
von 30 Jahren nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung
(Regel 9.1 Budapester Vertrag).
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3.1.2.4. Abgabe von Proben und Verpflichtungs-
erklarung

Der Anmelder muss das hinterlegte biologische Mate-
rial der Hinterlegungsstelle ab dem Anmeldetag durch
Abgabe einer unwiderruflichen Freigabeerklarung vor-
behaltlos fiir die Herausgabe von Proben nach § 5 Bio-
MatHintV zur Verfiigung stellen (§4 Abs.1 BioMa-
tHintV).

Die Herausgabe von Proben des biologischen Materials
wird durch § 5 BioMatHintV geregelt.

Bis zur Veroffentlichung des Offenlegungshinweises
nach § 32 Abs. 5 PatG wird eine Probe nur fiir den Hin-
terleger oder das Deutsche Patent- und Markenamt auf
Anforderung zuganglich gemacht (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) u.
b) BioMatHintV). Zudem wird bis zur Veroéffentlichung
des Offenlegungshinweises fiir den Anmelder oder ei-
nen sonstigen Dritten eine Probe auf Antrag zuganglich
gemacht, wenn dieser aufgrund einer Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamtes nach § 31 Abs. 1
Satz 1 PatG oder aufgrund der Entscheidung eines Ge-
richts zum Erhalt einer Probe berechtigt ist oder wenn
der Hinterleger in die Abgabe der Probe schriftlich ein-
gewilligt hat (§ 5 Abs. 1c) BioMatHintV).

Ab der Offenlegung der Patentanmeldung bis zur Pa-
tent-erteilung wird das biologische Material fiir jeder-
mann durch die Herausgabe einer Probe auf Antrag zu-
ganglich gemacht (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BioMatHintV).

Der Hinterleger kann jedoch den Zugang zu dem hinter-
legten biologischen Material dadurch beschranken,
dass die Herausgabe der Probe nur an einen vom An-
tragsteller benannten unabhangigen Sachverstindigen
erfolgt (sog. Expertenlésung; § 5 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2
BioMatHintV).

Nach der Patenterteilung oder der Erteilung eines er-
gdnzenden Schutzzertifikats wird eine Probe des biolo-
gischen Materials fir jedermann auf Antrag zuganglich
gemacht und zwar ungeachtet eines spateren Wider-
rufs oder einer Nichtigerklarung des Patents oder des
erganzenden Schutzzertifikats (§5 Abs.1 Nr.3
BioMatHintV).

Bei einer Zuriickweisung oder Zuriicknahme der Anmel-
dung wird der in §5 Abs.1 Nr.1c) und Nr.2
BioMatHintV geregelte Zugang zu dem biologischen
Material auf Antrag des Hinterlegers fiir die Dauer von
20 Jahren ab dem Anmeldetag nur durch Herausgabe
einer Probe an einen vom Antragsteller benannten un-
abhangigen Sachverstdndigen hergestellt (§ 5 Abs. 2
BioMatHintV).

Die Antrage des Hinterlegers, dass die Herausgabe der
Probe nur an einen vom Antragsteller benannten unab-
hédngigen Sachverstiandigen erfolgt, sind beim Deut-
schen Patent- und Markenamt spatestens bis zu dem
Zeitpunkt zu stellen, zu dem die technischen Vorberei-
tungen fur die Veréffentlichung des Offenlegungshin-
weises als abgeschlossen gelten (§5 Abs.4
BioMatHintV).



Der Antrag auf Zugang zu biologischem Material ist
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Ver-
wendung des hierfiir herausgegebenen Formblatts zu
stellen (§ 5 Abs. 5 BioMatHintV).

Bei einer Hinterlegung nach dem Budapester Vertragist
eine gesonderte Freigabeerkldrung nicht erforderlich.
Der Anmelder kann allerdings die Abgabe von Proben
beschranken (Regel 11.2 Budapester Vertrag).

Eine Probe des biologischen Materials wird nur dann
herausgegeben, wenn der Antragsteller sich gegeniiber
dem Anmelder und im Fall der Dritthinterlegung auch
gegenliber dem Hinterleger verpflichtet, fir die Dauer
der Wirkung samtlicher Schutzrechte, die auf das hin-
terlegte biologische Material Bezug nehmen, Dritten
keine Probe des Materials oder eines daraus abgeleite-
ten Materials zugédnglich zu machen und keine Probe
des Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials
zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden (sog.
Verpflichtungserkldrung; § 6 Abs. 1 BioMatHintV).

Der Anmelder oder Inhaber des Schutzrechts, im Fall
der Dritthinterlegung zusatzlich der Hinterleger, kon-
nen auf diese Verpflichtung des Antragstellers, die
Probe des biologischen Materials nur zu Versuchszwe-
cken zu verwenden, verzichten (§6 Abs.1 Nr.2
BioMatHintV).

Falls die Probe an einen unabhangigen Sachverstandi-
gen herausgegeben wird, so hat dieser die Verpflich-
tungserklarung abzugeben (§ 6 Abs. 2 BioMatHintV).

3.1.2.5. Nachweis der Hinterlegungserforder-
nisse

Sofern der Anmeldung die erforderlichen Nachweise
Uber die Hinterlegung nicht beigefligt sind, ist dies —
wenn der Mangel offensichtlich ist —im Rahmen der Of-
fensichtlichkeitsprifung, sonst im Prifungsverfahren
zu beanstanden. Der Anmelder ist dann zur Vorlage ge-
eigneter Nachweise (Hinterlegungsbescheinigung, ggf.
gesonderte Freigabeerklarung) aufzufordern.

3.2. Anmeldungen, die programmbezogene
Erfindungen zum Gegenstand haben

(computerimplementierte Erfindun-
gen)

Bei Anmeldungen, die programmbezogene Erfindun-
gen zum Gegenstand haben, handelt es sich um Erfin-
dungen mit Bezug zu Geraten und Verfahren (Program-
men) der elektronischen Datenverarbeitung.

Es geht dabei um Erfindungen, zu deren Ausfiihrung ein
Computer, ein Computernetzwerk oder eine sonstige
programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die

65 BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube
66 BGH GRUR 2000, 498 Logikverifikation
67 BGH GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung
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mindestens ein Merkmal aufweisen, das ganz oder teil-
weise mit einem Computerprogramm realisiert wird.
Derartige Erfindungen werden gemeinhin auch compu-
terimplementierte Erfindungen genannt.

3.2.1. Die , Technizitat” gemaRd § 1 Abs. 1 PatG
Gemal § 1 Abs. 1 PatG werden Patente nur fir Erfin-
dungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Daneben miissen sie auch auf einem Gebiet der Tech-
nik liegen. Dies ist allgemein der Fall, wenn die Erfin-
dung eine Lehre zum planmaRigen Handeln unter Ein-
satz beherrschbarer Naturkrafte zur Erreichung eines
kausal ibersehbaren Erfolgs enthilt.®® Dabei ist es aber
nicht erforderlich, dass der kausal Gibersehbare Erfolg
unter Einsatz beherrschbarer Naturkradfte unmittelbar
und ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandes-
krafte herbeigefiihrt wird. Vielmehr kann eine Erfin-
dung auch technischer Natur sein, wenn sie durch eine
auf technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnis
und deren Umsetzung geprigt ist.®® Ebenso steht es der
Technizitdt einer Lehre nicht entgegen, wenn sie unter
anderem auch die menschliche Verstandestatigkeit ein-
schaltet.®’

Fiir eine programmbezogene Erfindung ist die Technizi-
tat bereits dann gegeben, wenn der Gegenstand der
Anmeldung der Verarbeitung, Speicherung und Uber-
mittlung von Daten mittels eines technischen Gerats
dient.®®

3.2.2. Die Ausschlusstatbestinde des §1

Abs. 3, 4 PatG

GemaR § 1 Abs. 1 PatG missen Erfindungen neben den
weiteren Patentierungsvoraussetzungen auf einem Ge-
biet der Technik liegen. Jedoch werden gemafR §1
Abs. 3 PatG, insbesondere

a) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien
und mathematische Methoden (§1 Abs.3 Nr.1
PatG),

b) &asthetische Formschopfungen (§1 Abs.3 Nr.2
PatG),

c) Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatig-
keiten, fiir Spiele oder fir geschéftliche Tatigkeiten
sowie Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG),

d) die Wiedergabe von Informationen (§1 Abs.3
Nr. 4 PatG).

nicht als Erfindungen im Sinne von § 1 Abs. 1 PatG an-
gesehen.

68 BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung fuir Untersu-
chungsmodalitaten
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Diese Tatigkeiten oder Gegenstdnde — insbesondere
auch Programme fir Datenverarbeitungsanlagen —sind
jedoch nur als solche vom Patentschutz ausgeschlossen
(8§ 1 Abs. 4 PatG). Damit sind programmbezogene Erfin-
dungen, die im Allgemeinen auch Kombinationen der
Gegenstdnde a) bis d) beinhalten, grundséatzlich dem
Patentschutz zuganglich.

Zu beachten ist allerdings, dass der Patentierungsaus-
schluss nach § 1 Abs. 3 PatG im Allgemeinen nur fir
Verfahren, nicht aber fiir Vorrichtungen in Betracht
kommt, da der BGH zumindest den Patentierungsaus-
schluss nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nur fiir Verfahren er-
wogen hat, nicht aber fiir Vorrichtungen.®

3.2.3.  Dreistufiger Priifungsansatz des BGH
Auf der Grundlage der §§ 1, 3 und 4 PatG hat der BGH
flr die Prifung von programmbezogenen Erfindungen
einen dreistufigen formalen Ansatz abgeleitet.

Dabei ist in der ersten Stufe der Prifung zunachst zu
klaren, ob der Gegenstand der Erfindung auf techni-
schem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG). Danach wird in der
zweiten Stufe untersucht, ob die Erfindung aufgrund
des Vorliegens der oben genannten Tatbestdnde a) bis
d) als solche vom Patentschutz ausgeschlossen ist (§ 1
Abs. 3 und 4 PatG). Diese Untersuchung wird anhand
eines fur diese Tatbestdande einheitlichen Beurteilungs-
kriteriums vorgenommen. Liegt kein Ausschluss vor,
wird in einer dritten Stufe die Priifung auf Neuheit und
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands derart durch-
gefiihrt, dass nur diejenigen Anweisungen bertcksich-
tigt werden, die die Losung eines konkreten techni-
schen Problems mit technischen Mitteln bestimmen
oder zumindest beeinflussen.”®

Die vorgelagerte Priifung auf das Vorliegen eines Aus-
schlusstatbestands nach den ersten beiden Stufen er-
folgt nur auf der Grundlage der zu priifenden Patentan-
meldung und regelmaRig ohne Berlicksichtigung des
Standes der Technik; sie dient damit einer Art Grobsich-
tung zur Ausfilterung derjenigen Félle, in denen ein Pa-
tentanspruch Uberhaupt keine technische Anweisung
enthalt, die sinnvollerweise der Prifung auf erfinderi-
sche Titigkeit zugrunde gelegt werden kann.”* Aller-
dings soll auch in den Fallen, in denen ein Ausschlus-
statbestand vorzuliegen scheint, die Priifung der Pa-
tentanmeldung nicht mit der zweiten Stufe enden; viel-
mehr soll regelmaRig nach treffendem Stand der Tech-
nik recherchiert und eine Beurteilung der Merkmale

69 BGH vom 27.03.2018 - X ZB 11/17

70 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige

71 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen

72 BGH GRUR 2004, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr

73 BGH GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerie-
rung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; BGH vom
29.11.2016 — X ZR 90/14
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der Patentanspriiche im Lichte der in Betracht gezoge-
nen Druckschriften vorgenommen werden.

Hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvorausset-
zungen und Patentierungsausschliisse muss jedoch
nicht unbedingt eine bestimmte Priifungsreihenfolge
eingehalten werden.”?

3.2.3.1. Erste Stufe: Priifung des Technizitatser-
fordernisses gemaR § 1 Abs. 1 PatG

Ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von
Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenver-
arbeitung ist, erfillt das Technizitatserfordernis nach
§ 1 Abs. 1 PatG im Rahmen der ersten Stufe der Priifung
bereits dann, wenn es die Nutzung von Komponenten
einer Datenverarbeitungsanlage zumindest implizit
lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Han-
deln gibt. Es ist dabei nicht erforderlich, dass diese
Komponenten im Anspruch selbst spezifiziert werden.
Denn ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmafi-
gen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerk-
maRig verbundenen technischen Geraten dient, weist
die fiir den Patentschutz vorauszusetzende Technizitat
auch dann auf, wenn diese Gerate nicht ausdriicklich im
Patentanspruch genannt sind. Wenn ein Verfahren der
Verarbeitung, Speicherung oder Ubermittlung von Da-
ten mittels eines technischen Gerates dient oder das
unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Da-
tenverarbeitungssystems betrifft, erfillt es ebenfalls
das Technizitdtserfordernis gemall § 1 Abs. 1 PatG; es
ist dabei auch unerheblich, ob die Erfindung (prinzipi-
elle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponen-
ten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt.”

Auch einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage),
die in bestimmter Weise programmtechnisch einge-
richtet ist, kommt bereits aufgrund ihrer gegenstandli-
chen Ausbildung ohne Weiteres technischer Charakter
zu, selbst wenn die Vorrichtung beispielsweise erfin-
dungsgemadl’ der Textbearbeitung dient. Fir die Beur-
teilung des technischen Charakters einer Vorrichtung
kommt es nicht darauf an, ob mit ihr ein weiterer tech-
nischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie be-
reichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der
Technik leistet.”

Fiir die Beurteilung des Technizitatserfordernisses ist es
auch nicht relevant, ob der Gegenstand einer Anmel-
dung neben technischen Merkmalen auch nichttechni-
sche aufweist.”

74 BGH GRUR 2000, 1007 Sprachanalyseeinrichtung; BGH
GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerierung
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3.2.3.2. Zweite Stufe: Priifung, ob eine L6sung
eines konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln vorliegt (Aus-
schlusstatbestande gema3 § 1 Abs. 3, 4

PatG)

Das Patentgesetz schlieft die in Abschnitt 3.2.2. ge-
nannten Tatigkeiten und Gegenstdnde a) bis d) als sol-
che vom Patentschutz aus. Daher ist ein auf dem Gebiet
der Technik eingesetztes Verfahren nicht schon deshalb
dem Patentschutz zugénglich, weil es sich zur Herbei-
fihrung des angestrebten Erfolgs des bloRen Vorgangs
der elektronischen Datenverarbeitung oder des Einsat-
zes eines Programms zur Steuerung einer Datenverar-
beitungsanlage bedient. Eine programmbezogene Er-
findung wird auch nicht schon dadurch patentierbar,
dass sie in einer auf einem herkémmlichen Datentrager
gespeicherten Form zum Patentschutz angemeldet
wird.”®

In der zweiten Stufe der Priifung muss nun also unter-
sucht werden, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen
enthalt, die der Losung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln dienen. AuRerhalb
der Technik liegende Anweisungen, insbesondere,
wenn sie sich darauf beschrianken zu umschreiben,
wozu der Computer eingesetzt werden soll, genligen in
diesem Zusammenhang grundsatzlich nicht. Jedoch
greifen die Ausschlusstatbestande des § 1 Abs. 3 Nr. 3
und Nr. 4 PatG schon dann nicht ein, wenn wenigstens
einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Prob-
lem zugrunde liegt. Es ist dann unschadlich, wenn die-
ses Bestandteil eines umfassenderen durch die bean-
spruchte Lehre gel6sten Problems ist, das seinerseits
nicht oder nur teilweise technischen Charakter tragt.””

Der Ausschlusstatbestand des § 1 Abs. 3 PatG kommt
ferner nur fur Verfahren, nicht aber fiir Vorrichtungen
in Betracht.

So hat der BGH einen Patentierungsausschluss nach § 1
Abs. 3 Nr. 3 PatG nur fiir Programme fiir Datenverarbei-
tungsanlagen erwogen, nicht aber fiir eine vorrich-
tungsmaRige Einkleidung einer Lehre, die sich der elekt-
ronischen Datenverarbeitung bedient. Nichts Anderes
gilt fir die Behandlung von Lehren, die mathematische
Methoden, Regeln oder Verfahren fiir geschéftliche Ta-
tigkeiten oder die Wiedergabe von Informationen zum
Inhalt haben, so dass auch Vorrichtungen, die sich die-
ser Lehren bedienen, nicht dem Patentierungsaus-
schluss unterfallen.”®

76 BGH GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten

77 BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe; BGH
GRUR 2004, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr; BGH
GRUR 2005, 143 Rentabilitatsermittlung; BGH GRUR
2011, 610 Webseitenanzeige

78 BGH vom 27.03.2018 — X ZB 11/17; BGH GRUR 2005, 143
Rentabilitatsermittlung; BGH GRUR 2005, 141 Anbieten
interaktiver Hilfe

79 BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung

80 BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum
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Im Rahmen der Beantwortung der Frage, ob die bean-
spruchte Lehre Anweisungen enthalt, die der Losung ei-
nes konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen, ist das technische Problem selbst zu er-
mitteln, das auch fiir die Priifung in der dritten Stufe
von Bedeutung ist. Die Ermittlung des einem Patent
bzw. einer Patentanmeldung zugrundeliegenden tech-
nischen Problems ist Teil der Auslegung des Patentan-
spruchs. Das technische Problem ist aus dem zu entwi-
ckeln, was die Erfindung tatsichlich leistet.”®

Allgemein sind im Rahmen der Auslegung der Sinngeh-
alt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der
Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungser-
gebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen. Die Bestim-
mung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss
stets in diesem Kontext erfolgen; flir das Verstdandnis
entscheidend ist zumindest im Zweifel die Funktion, die
das einzelne technische Merkmal fir sich und im Zu-
sammenwirken mit den lbrigen Merkmalen des Pa-
tentanspruchs bei der Herbeiflihrung des erfindungsge-
maRen Erfolgs hat.®% Aus der Funktion der einzelnen
Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzulei-
ten, welches technische Problem diese Merkmale fiir
sich und in ihrer Gesamtheit tatséchlich 16sen.®! Dabei
sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die
die technische Lehre des Patentanspruchs erldutern
und veranschaulichen;®? sie diirfen jedoch nicht zu ei-
ner sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des
Patentanspruchs festgelegten Gegenstands fiihren.83

Die in der Patentanmeldung angegebene Aufgabe der
Erfindung kann einen Hinweis auf das richtige Ver-
stindnis enthalten;®* sie ist aber als solche nicht maRk-
geblich und lediglich ein Hilfsmittel fur die Ermittlung
des objektiven technischen Problems.®

Ob ein konkretes technisches Problem besteht und ge-
I6st wird, beruht auf einer Wertung, die im Ergebnis
nicht davon abhangen darf, ob der zu beurteilende Vor-
schlag neu und erfinderisch ist.% Bei der Bestimmung
des technischen Problems (der , Aufgabe“) der Erfin-
dung sind ferner Vorgaben, die der Fachmann von sei-
nen Auftraggebern erhalt, mit einzubeziehen, sie sind
nicht der Problemldsung, sondern dem Problem selbst
zuzurechnen.®’

Eine Problemlésung mit technischen Mitteln liegt etwa
dann vor, wenn (i) Gerdatekomponenten modifiziert,
grundsatzlich abweichend oder in neuartiger (,,beson-
derer”) Weise adressiert werden, wenn (ii) der Ablauf
eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Losung

81 BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung

82 BGH GRUR 2012, 1124 Polymerschaum

83 BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung

84 BGH GRUR 2010, 602 Gelenkanordnung

85 BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe

86 BGH GRUR 2004, 667 Elektronischer Zahlungsverkehr

87 BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen; BGH GRUR 2010, 44 Dreinahtschlauchfolien-
beutel



des Problems eingesetzt wird, durch technische Gege-
benheiten auBerhalb der Datenverarbeitungsanlage
bestimmt wird oder wenn (iii) die Lésung gerade darin
besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszuge-
stalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der
Datenverarbeitungsanlage Riicksicht nimmt. %

Beispielsweise 16st ein Verfahren zur Verarbeitung me-
dizinisch relevanter Daten, bei dem anhand von symp-
tomspezifischen und/oder diagnosespezifischen Infor-
mationen Untersuchungsmodalitdten ausgewahlt und
an diese zugehorige Untersuchungs- oder Messproto-
kolle Ubertragen werden, ein konkretes technisches
Problem, soweit es auch den Einsatz der jeweiligen Un-
tersuchungsmodalitat steuert (etwa die Einstellung der
Bildauflésung bei Computertomografien). Die pro-
grammgesteuerte Einstellung solcher Gerdteparameter
fUhrt einen technischen Erfolg herbei, der einem An-
wendungsprogramm zur Uberwachung und Regelung
des Ablaufs einer technischen Einrichtung oder zur Auf-
arbeitung von Messergebnissen vergleichbar ist.5°

Im Gegensatz dazu stellt es keine Losung eines techni-
schen Problems mit technischen Mitteln dar, wenn bei
einem Verfahren mittels automatischer Erfassung und
Ubertragung von Betriebsdaten eines ersten medizin-
technischen Gerats an eine zentrale Datenbank sowie
der Ermittlung von Vergilitungsdaten und kalkulatori-
schen Kosten die Rentabilitdt der Anschaffung eines
zweiten medizintechnischen Geréts errechnet wird®®
oder wenn die Leistung eines Verfahrens zum Auf- und
Wiederfinden einer bestimmten Informationsseite im
Internet lediglich in der Erfassung, Speicherung und
Aufbereitung von Bedienereingaben am Rechner des
Benutzers mit lblichen datentechnischen Verfahrens-
schritten besteht.®? Ein Verfahren zum Betrieb eines
Kommunikationssystems, bei dem von einem Kunden
an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen
erfasst, an einen zentralen Rechner gemeldet, dort pro-
tokolliert und mit Referenzprotokollen verglichen wer-
den, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst
keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine
interaktive Hilfe anzubieten, ist ebenfalls als solches
nicht dem Patentschutz zugénglich.®?

Nichts Anderes als fiir Programme fiir Datenverarbei-
tungsanlagen gilt bei der zweiten Stufe der Prifung,
wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als
mathematische Methode (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG), als Re-
gel oder Verfahren fiir geschaftliche Tatigkeiten (§1
Abs. 3 Nr. 3 PatG) oder als Wiedergabe von Informatio-
nen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzuse-
hen ist. Sofern Anweisungen beansprucht werden, mit
denen ein konkretes technisches Problem gel6st wird,
kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch

88 BGH GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerie-
rung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige

89 BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung fur Untersu-
chungsmodalitaten

%0 BGH GRUR 2005, 143 Rentabilitdtsermittlung

91 BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige

92 BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe
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auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im ge-
schaftlichen Bereich liegenden Zweck des Verfahrens
oder auf den Informationscharakter von Verfahrenser-
gebnissen abstellt.®

Eine mathematische Methode kann jedoch nur dann als
nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zu-
sammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Be-
zug zur gezielten Anwendung von Naturkraften auf-
weist. Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwen-
dung von Naturkraften liegt beispielsweise dann vor,
wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck her-
angezogen wird, anhand von zur Verfligung stehenden
Messwerten zuverlassigere Erkenntnisse tiber den Zu-
stand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funk-
tionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zu-
stands dient, zu beeinflussen.®

Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswie-
dergabe betreffen, bei denen jedoch die Prasentation
von Bildinhalten in einer Weise im Blickpunkt steht, die
auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen
Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen
Ricksicht nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrneh-
mung der gezeigten Informationen durch den Men-
schen in bestimmter Weise Uberhaupt erst zu ermdogli-
chen, zu verbessern oder zweckmaRig zu gestalten, die-
nen ebenfalls der Losung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln.%>

3.2.3.3. Dritte Stufe: Priifung der Losung des
konkreten technischen Problems auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit ge-
maR §§ 3, 4 PatG

Schutzfahig ist eine programmbezogene Erfindung fer-
ner erst dann, wenn die Losung des konkreten techni-
schen Problems neu und erfinderisch ist. Daher ist der
beanspruchte Gegenstand — wie bei allen anderen Er-
findungen auch — daraufhin zu untersuchen, ob er ge-
genlber dem Stand der Technik neu ist und ob aus-
schliefllich die die Losung des konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln bestimmenden oder
zumindest beeinflussenden Anweisungen die erfinderi-
sche Tatigkeit der Lehre gegeniber dem Stand der
Technik im Sinne des § 4 PatG stiitzen kénnen;® die (ib-
rigen Merkmale bleiben bei der Prifung auf erfinderi-
sche Tatigkeit auler Betracht. AuBerhalb der Technik
liegende Anweisungen (die z. B. die Vorgange der blo-
Ren Sammlung, Speicherung, Auswertung und Verwen-
dung von Daten betreffen) sind nur in dem Umfang von
Bedeutung, in dem sie auf die Lésung des technischen

93 BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe; BGH
GRUR 2005, 143 Rentabilitatsermittlung;
BGH GRUR 2005, 749 Aufzeichnungstrager

% BGH GRUR 2015, 983 Flugzeugzustand

9% BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom

% BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen



Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.®’
Dass ein Gegenstand unter Umstanden auch Merkmale
aufweist, die nicht zur Losung eines konkreten techni-
schen Problems mit technischen Mitteln beitragen,
steht jedoch seiner Patentierung nicht entgegen.

Auch kénnen Anweisungen zur Auswahl von Daten, de-
ren technischer Aspekt sich auf die Anweisung be-
schrankt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverar-
beitung einzusetzen, bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit nicht berlicksichtigt werden; dies gilt
auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verrin-
gerung der erforderlichen Rechenschritte fiihren.%®

So bleibt etwa die Auswahl einer fiir die Navigation ei-
nes Fahrzeugs zweckmaRigen, zentralperspektivischen
Darstellung positionsbezogener topografischer Infor-
mationen als nichttechnische Vorgabe fiir den techni-
schen Fachmann bei der Prifung eines Verfahrens zur
Wiedergabe topografischer Informationen auf erfinde-
rische Tatigkeit auRer Betracht.® Dies gilt auch fiir die
Anweisung an den Fachmann, bei der Sprachausgabe
eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedin-
gungen bestimmte Detailinformationen wie etwa Stra-
Rennamen zu beriicksichtigen; sie betrifft lediglich den
Inhalt der durch das Navigationssystem optisch oder
akustisch wiedergegebenen Information.’® Bei der
Prifung der erfinderischen Tatigkeit bleiben ferner An-
weisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte be-
treffen und damit darauf zielen, auf die menschliche
Vorstellung oder Verstandesfahigkeit einzuwirken, als
solche unberiicksichtigt.10?

3.2.4. Weitere Aspekte hinsichtlich pro-

grammbezogener Erfindungen

Die Anmeldungen sind in der deutschen Fachsprache
abzufassen, kénnen aber die tblichen fremdsprachigen
Fachausdriicke aus dem Gebiet der Datenverarbeitung
enthalten.

Die Beschreibung kann durch Diagramme, die den Ab-
lauf der Verarbeitung von Daten betreffen, erganzt
sein. Sie kann einen Datenflussplan enthalten, in dem
die zeitliche Folge zusammengehoriger Vorgange an
den Daten und den Datentrdgern angegeben wird, und
einen Programmablaufplan, in dem die Gesamtheit al-
ler beim Programmablauf moglichen Wege dargestellt
wird.

Kurze Ausziige aus einem Programm fiir Datenverarbei-
tungsanlagen in einer Ublichen, genau bezeichneten
Programmiersprache kénnen in der Beschreibung zuge-
lassen werden, wenn sie der Verdeutlichung dienen.

97 BGH GRUR 2010, 613 Dynamische Dokumentengenerie-
rung; BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung flr
Untersuchungsmodalitaten

% BGH GRUR 2013, 275 Routenplanung
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3.3. Erfindungen mit einem Bezug zu Kiinst-
licher Intelligenz

Anmeldungen, die Erfindungen mit einem Bezug zu
Kinstlicher Intelligenz (KI) zum Gegenstand haben,
konnen einerseits Erfindungen betreffen, die die
Grundlagen schaffen, um Kiinstliche Intelligenz anzu-
wenden oder einzusetzen (zum Beispiel Kl-spezifische
Hardware-Architekturen, Kl-spezifische Algorithmen
und Modelle, maschinelle Lernverfahren usw.). Ande-
rerseits kdnnen diese Anmeldungen auch Erfindungen
betreffen, bei denen Kiinstliche Intelligenz fiir ein be-
stimmtes Anwendungsgebiet oder einen bestimmten
Anwendungsfall eingesetzt wird.

Fur die Prifung von Anmeldungen, die KI-bezogene Er-
findungen zum Gegenstand haben, gibt es bislang keine
etablierte Rechtsprechung. Da aber Kl-bezogene Erfin-
dungen in aller Regel eine groRe Nahe zu programmbe-
zogenen Erfindungen (auch computerimplementierte
Erfindungen genannt) aufweisen, wird die Herange-
hensweise der Priifung von programmbezogenen Erfin-
dungen, einschlieflich des dreistufigen Prifungsansat-
zes, auf die Prifung von Kl-bezogenen Erfindungen re-
gelmaRig Gbertragen. Es wird deshalb auf die Ausfiih-
rungen in Abschnitt 3.2. verwiesen.

% BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Infor-
mationen

100 BGH GRUR 2013, 909 Fahrzeugnavigationssystem

101 BGH GRUR 2015, 660 Bildstrom



4, Information der Offentlichkeit

Das DPMA gewahrt nach Maligabe des § 31 PatG jeder-
mann Einsicht in die Akten. Dies umfasst auch eine Ak-
teneinsicht Giber das Internet, soweit die Einsicht in die
Akten jedermann freisteht (§ 31 Abs. 3a PatG). Die Ak-
teneinsicht ist ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvor-
schrift entgegensteht, soweit das schutzwirdige Inte-
resse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4
Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L119 vom 4.5.2016,
S.1;L314vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018,
S2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich
Uberwiegt oder in den Akten Angaben oder Zeichnun-
gen enthalten sind, die offensichtlich gegen die 6ffent-
liche Ordnung oder die guten Sitten verstoRen (§ 31
Abs. 3b Nr. 3 PatG). Auf die Mitteilung Nr. 12/13 der
Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts
mit Hinweisen zur Einfihrung der elektronischen Ak-
teneinsicht Gber das Internet in Patent- und Gebrauchs-
musterverfahren vom 28. November 2013 wird verwie-
sen.
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Die elektronische Akteneinsicht wird nur fiir bereits
veroffentlichte Anmeldungen angeboten (§ 31 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 PatG).

Nichtpatentliteratur wird aus urheberrechtlichen Griin-
den nicht angezeigt. In diese kann Einsicht genommen
werden, wenn dies ausdricklich im Rahmen eines
schriftlichen Antrags auf Akteneinsicht nach § 31 Abs. 1
Satz 2 PatG beim DPMA beantragt wird. Neben der Ak-
teneinsicht Gber das Internet bestehen — auf Antrag —
auch weiterhin die Moglichkeiten der Einsichtnahme
durch Ubersendung von Kopien aus der Akte sowie der
Einsichtnahme durch Bereitstellung in einem der Re-
cherchesdle des DPMA.

Die elektronische Akteneinsicht ist — sofern die Akte flr
die elektronische Akteneinsicht frei geschaltet ist —
Uber den Dienst DPMAregister moglich (https://regis-
ter.dpma.de).


https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2013.pdf
https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2013.pdf
https://register.dpma.de/
https://register.dpma.de/

Abkiirzungen

§ Paragraph

8§ Paragraphen

Abs. Absatz

Art. Artikel

BGH Bundesgerichtshof

BPatG Bundespatentgericht

bzw. beziehungsweise

DPMA Deutsches Patent- und Markenamt
DPMAV Verordnung Uber das Deutsche Patent-

DPMAVwKostV Verordnung

EAPatV

ERVDPMAV

ff.

ggf.

i.V.m.

IntPatUbkG

m. w. N.
PatG

PatKostG

PatKostZV

PatVv
sog.

vgl.
VwZG

und Markenamt, DPMA-Verordnung

Gber Verwaltungskosten
beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA-Verwaltungskostenverordnung)

Verordnung (iber die elektronische
Aktenfihrung bei dem Patentamt, dem
Patentgericht und dem Bundesgerichts-
hof

Verordnung Uber den elektronischen
Rechtsverkehr beim DPMA

fortfolgend, fortfolgende
Gegebenenfalls
in Verbindung mit

Gesetz zu dem Ubereinkommen vom
27. November 1963 zur Vereinheitli-
chung gewisser Begriffe des materiellen
Rechts der Erfindungspatente, dem Ver-
trag vom 19. Juni 1970 Uber die interna-
tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens und dem Ubereinkom-
men vom 5. Oktober 1973 Uber die Ertei-
lung europaischer Patente (Gesetz liber
internationale Patentiibereinkommen)

mit weiteren Nachweisen
Patentgesetz

Gesetz Uber die Kosten des Deutschen
Patent- und Markenamts und des Bun-
despatentgerichts, Patentkostengesetz

Verordnung Uber die Zahlung der Kosten
des Deutschen Patent- und Markenamts
und des Bundespatentgerichts

Patentverordnung
sogenannte/r
vergleiche

Verwaltungszustellungsgesetz
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WahrnV

ZPO

Verordnung Uber die Wahrnehmung ein-
zelner den Prifungsstellen, der Ge-
brauchsmusterstelle, den Markenstellen
und den Abteilungen des Patentamts ob-
liegender Geschafte, Wahrnehmungsver-

ordnung

Zivilprozessordnung

Quellenhinweise

BIPMZ

BPatGE

GRUR

GRUR RR

Mitt

Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichen-
wesen

Entscheidungen des Bundespatentge-

richts

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, Rechtsprechungs-Report

Mitteilungen der deutschen Patentan-
widlte

Entscheidungen des BGH und des BPatG ab dem Jahr
2000 sind online Uber die Internetseiten dieser Ge-

richte

zugdnglich

(www.bundesgerichtshof.de,

www.bundespatentgericht.de).



http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundespatentgericht.de/
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