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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 017 843.5-13

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider,
der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Kriger

beschlossen:

Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr wird zurtick-

gewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die am 16. April 2007 eingegangene Patentanmeldung 10 2007 017 843.5 mit der
Bezeichnung ,Turboladeranordnung* wurde von der Prifungsstelle fur Klasse
FO2B des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 23. Okto-

ber 2008 zurliickgewiesen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Anmelderin.

Unter anderem beantragte die Beschwerdeftihrerin

die Zurlckerstattung der Beschwerdegebihr.

Mit Eingabe vom 31. Januar 2013 hat die Beschwerdefihrerin die Patentan-

meldung zuriickgenommen.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wurde damit begrindet, dass
die Prufungsstelle die allgemeinen Prufungsrichtlinien missachtet habe. Die Pri-
fungsstelle habe in ihrem Bescheid vom 11. Oktober 2007 nur pauschal auf die
mangelnde Neuheit des Patentanspruchs 1 verwiesen. Sie habe nur pauschal
sieben Druckschriften zum Stand der Technik als neuheitsschadlich identifiziert,
ohne auch nur bei einer einzigen Druckschrift naher auf die verschiedenen,
vermeintlich vorweggenommenen Merkmale einzugehen. Bei den abhéangigen An-
spruchen werde nur das jeweilige Dokument des Standes der Technik genannt. In
dem Bescheid vom 21. Januar 2008 habe die Prufungsstelle nicht die tatséchliche
Lehre der einzelnen Dokumente berticksichtigt. In der Eingabe auf diesen Be-
scheid habe die Beschwerdefiihrerin dargelegt, dass es fur den Fachmann keinen
Grund oder Hinweis gab, die Dokumente zu kombinieren. Sie hatten daher er-

warten durfen, zu erfahren, warum die Prifungsstelle dies anders sehe.



Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zurlickgewiesen.

Zwar kann gemal? 8 80 Abs. 3 und Abs. 4 PatG das Patentgericht auch dann,
wenn die Anmeldung zurickgenommen ist, anordnen, dass die Beschwerde-
gebuhr zurickgezahlt wird. Vorliegend gibt es jedoch keine Grinde, die es
rechtfertigen, aus Billigkeit die Beschwerdegebiihr zu erstatten. Bei der Frage, ob
es der Billigkeit entspricht, die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen,
sind alle Umstande des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die
Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungs-
maligkeit und der Angemessenheit seiner Malinahmen zu wirdigen (Benkard,
Patentgesetz, 10. Aufl. 8 80 Rdn. 21). Selbst Verfahrensfehler rechtfertigen die
Ruckzahlung aber nur, wenn sie fur die Beschwerdeeinlegung urséchlich waren
(vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl. 8 80 Rdn. 92).

Solche Verfahrensfehler sind nicht erkennbar.

Soweit die Beschwerdeflihrerin beméngelt, dass die Prufungsstelle in ihrem Be-
scheid vom 11. Oktober 2007 nur pauschal auf die mangelnde Neuheit des
Patentanspruchs 1 verwiesen habe, da sie nur pauschal sieben Druckschriften
zum Stand der Technik als neuheitsschéadlich identifiziert habe, ohne bei einer
einzigen Druckschrift naher auf die verschiedenen Merkmale einzugehen, recht-
fertigt dies nicht die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr. Der Zuriickweisungs-
beschluss stiitzt sich gar nicht auf fehlende Neuheit des im Bescheid vom
11. Oktober 2007 behandelten Anspruchs 1. Zudem konnte die Prufungsstelle bei
der Anmelderin davon ausgehen, dass sie die im Bescheid vom 11. Oktober 2007
im Einzelnen genannten Patentschriften lesen und den Prifungsbescheid ver-
stehen konnte. Das Mal} der Konkretisierung im Prufungsbescheid richtet sich
nach der Person des Adressaten (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. § 45 Rdn. 16).

Bei der Anmelderin als Firma mit zahlreichen Patenten war davon auszugehen,



dass sie zu den genannten Patentschriften hinreichend Stellung nehmen konnte.
Die Entgegenhaltungen sind Ubersichtlich und haben mit Ausnahme der US
20020195086, die lediglich im Zusammenhang mit Unteranspruch 9 genannt
wurde, nur wenige Seiten. Soweit die Prufungsstelle bei den abhangigen An-
spruchen das jeweilige Dokument des Standes der Technik genannt hat, konnte
sie auch damit rechnen, dass die Anmelderin den Zusammenhang versteht.
Zudem ist eine Anmeldung schon dann zurickzuweisen, wenn ein einzelner
Anspruch nicht patentfahig ist, so dass es auf die abhéangigen Anspriche im

Einzelnen insoweit nicht mehr ankam.

Die Ansicht der Beschwerdefuhrerin, die Prufungsstelle habe in dem Bescheid
vom 21. Januar 2008 nicht die tatsédchliche Lehre der einzelnen Dokumente
berticksichtigt, betrifft lediglich die Frage der inhaltlichen Richtigkeit des Be-
scheids. Unterschiedliche Auffassungen von Anmelder und Prifungsstelle, wie
eine Lehre zu verstehen sei, rechtfertigen aber keine RuUckzahlung der Be-
schwerdegebuhr.

Es trifft auch nicht zu, dass die Prufungsstelle im angefochtenen Beschluss nicht
dazu Stellung genommen hat, weshalb der Fachmann die im Beschluss ge-
nannten Dokumente kombiniert. Im Hinblick auf die Frage der Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr kommt es insoweit nicht darauf an, ob die Anmelderin die
genannten Grinde fur Uberzeugend halt. Entscheidend ist, dass die Begriindung
die tragenden Erwagungen erkennen lasst (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.
§ 80 Rdn. 112i. V. m. § 73 Rdn. 136).

Soweit im Zuriickweisungsbeschluss die Prufungsstelle noch zusatzlich auf die EP
1291 505 A2 hingewiesen hat, eine Schrift, die in den beiden Bescheiden nicht
aufgefihrt war, rechtfertigt dies ebenfalls nicht die Rickzahlung der Beschwer-
degebihr, nachdem diese Schrift von der Anmelderin selbst in der Patentan-
meldung genannt wurde und ihr daher bekannt war. Zudem wird sie lediglich



erganzend angefihrt, da die Prufungsstelle in erster Linie mit den Entgegen-
haltungen EP 1 394 380 A1 und WO 2004/101971 Al argumentiert.
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