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34 W (pat) 331/03
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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 02 617

BPatG 152
10.99



hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer
sowie der Richter  Hovelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und
Dipl.-Ing. Pontzen

beschlossen:

Das Einspruchsverfahren ist erledigt.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Einspruchsgebuhr wird zurickge-

wiesen.

Griunde

Die Einsprechende hat gegen das am 12. Dezember 2002 veroffentlichte Patent
am 5. Marz 2003 Einspruch eingelegt und am 7. Marz 2003 die Einspruchsgebuhr
in Hohe von 200,-- € gezahlt.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 22. Januar 2004, beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt eingegangen am 24. Januar 2004, auf das Patent verzichtet.

Nachdem gegen die Einsprechende noch restliche Kosten in Hohe von 22,40 € in

Ansatz gebracht worden sind, hat sie dagegen Erinnerung eingelegt.

Gleichzeitig beantragt sie,

die Einspruchsgeblhr zurlickzuerstatten.



Sie tragt vor, die in ihrem Auftrag durchgefiihrte Recherche habe weitere elf rele-
vante Druckschriften zutage gefordert, die vom Deutschen Patent- und Markenamt
im Prufungsverfahren nicht aufgefunden worden seien. Die Benennung dieser
Druckschriften habe die Patentinhaberin offensichtlich bewogen, auf den Ein-
spruchsschriftsatz nicht zu antworten, da sie wohl die Relevanz dieser Druck-
schriften anerkannt habe. Statt dessen habe sie auf das Patent verzichtet, anstatt

das Patent durch die Patentabteilung widerrufen zu lassen.

Es ergebe sich somit eine unmittelbare Zwangslaufigkeit: Eine offensichtlich nicht
ausreichende Recherche durch das Deutsche Patent- und Markenamt habe zur
Patenterteilung geflhrt, diese habe den Einspruch und die Einzahlung der Ein-

spruchsgebuhr veranlaldt. Insgesamt sei ihr Einspruch erfolgreich gewesen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Das Einspruchsverfahren ist erledigt. Das Patent ist durch Verzicht erloschen
PatG § 20 Abs 1 Nr 1. Die Einsprechende hat kein Rechtsschutzinteresse an der

FortfUhrung des Einspruchsverfahrens geltend gemacht.

2. Eine Ruckzahlung der Einspruchsgebihr entspricht nicht der Billigkeit (PatG
§ 62 Abs 1 Satz 3 in Verbindung mit § 147 Abs 3 Satz 2).

Bei der Billigkeitsentscheidung Uber die Rluckzahlung der Einspruchsgebuhr kann
die Rechtsprechung zur Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr herangezogen wer-
den (Schwendy in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 62 Rdn. 25).

Die Einsprechende begriundet ihren Antrag mit einer nicht ausreichenden Recher-

che der Prifungsstelle im Rahmen des Erteilungsverfahrens.



Der Senat hat die Akten des Erteilungsverfahrens beigezogen. Der aulere Ablauf
des Prufungsverfahrens weist keine negativen Auffalligkeiten auf. In einem frihen
ersten, sechs Seiten umfassenden Prufungsbescheid nannte die Prufungsstelle
sieben Entgegenhaltungen. Die Patentinhaberin legte daraufhin neue Unterlagen
vor, auf die die Prufungsstelle mit einem negativen Prifungsbescheid und der An-
beraumung einer Anhorung reagierte. In dieser mundlichen Anhérung wurde ein
fur gewahrbar erachteter Patentanspruch erarbeitet, der dem Erteilungsbeschluss

zugrunde liegt. Dieses Verfahren weist keinen Fehler auf.

Die von der Patentinhaberin behauptete unzureichende Recherche durch die Pru-
fungsstelle stellt keinen eigentlichen Verfahrensfehler dar. Vielmehr ist sie in Zu-
sammenhang zu sehen mit der abschliellienden Sachentscheidung (Erteilungsbe-

schluss), deren Basis sie darstellt.

Der Senat kann beim Erteilungsbeschluss eine sachliche Fehlbeurteilung durch

die Prufungsstelle nicht feststellen.

Sie lie3e sich allenfalls herleiten aus der Relevanz der von der Einsprechenden

genannten und auch der Prifungsstelle zuganglichen Entgegenhaltungen.

Die kann der Senat aber nicht mehr prufen. Das Einspruchsverfahren war durch
Patentverzicht bereits erledigt, bevor der Senat in die Sachprifung eingetreten ist.
Eine solche verbietet sich jetzt, weil die Einsprechende dafur kein Rechtschutzbe-
durfnis hat. Auch die noch zu treffende Billigkeitsentscheidung Uber die Ruckzah-
lung der Einspruchsgebiihr kann ein solches Interesse nicht begriinden. Die Uber-
prifung der Relevanz der Entgegenhaltungen ware aber eine vollstandige Sach-

prufung.

Im Ubrigen kann der Senat auch nicht ohne weiteres davon ausgehen, daf} die von
der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen fir den Verzicht auf das Pa-

tent ursachlich waren. Der Verzicht der Patentinhaberin etwa ein % Jahr nach Ein-



legung des Einspruchs kann die verschiedensten Ursachen haben. Insbesondere
kénnen hier wirtschaftliche Uberlegungen und Entwicklungen des Marktes eine

Rolle gespielt haben.

Aber selbst wenn man hier von einer sachlichen Fehlbeurteilung ausgehen wirde,
ware das allein noch kein Grund, die Einspruchsgebuhr zurickzuzahlen. Es muss-
ten besondere Umstande dazu kommen (Schulte PatG 6. Aufl.,, § 73 Rdn. 149).

Solche sind hier weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Nach alledem war der Antrag auf Ruckzahlung der Einspruchsgebuhr vom Techni-

schen Beschwerdesenat zuriickzuweisen.

FUr die Entscheidung Uber die Erinnerung uUber den Ansatz der Kosten von

22,40 € ist der Juristische Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zustandig.

Dr. Ipfelkofer Hoévelmann Dr. Frowein Pontzen

br/Pu



