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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 034 554.6-34

hier: Rickzahlung der Beschwerdegebihr

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 20. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt und
der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Am 17. Juli 2004 ist ein Patent mit der Bezeichnung

,Tastschalter"

unter der Nummer 10 2004 034 554.6-34 beim Deutschen Patent- und Markenamt

angemeldet worden.

Am 13. April 2005 hat die Prifungsstelle fur Klasse HO1H einen Prufungsbescheid
erlassen. Darin beanstandet sie u. a., dass der Patentanspruch 1 nicht klar sei. So
seien im Patentanspruch nur teilweise Bezugszeichen angegeben, weswegen er
teilweise nur schwer verstandlich sei. Dartiber hinaus sei der Abstand ,P* weder in
der Bezugszeichenliste noch in der einzigen Figur enthalten. Weiterhin sei die
Wirkungsangabe des StoRels bezuglich der ,Vorspannung“ missverstandlich. Der
Patentanspruch lasse daher ohne Zuhilfenahme der Beschreibung nicht zweifels-
frei erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle und sei somit nicht ge-
wahrbar. Die Prifungsstelle stellte eine Patenterteilung in Aussicht, falls die von

ihr genannten und aufgezahlten Unklarheiten beseitigt wirden.

Auf diesen Bescheid der Priufungsstelle hat die Anmelderin eine Wirdigung des
Standes der Technik sowie einen Uberarbeiteten Satz Patentanspriiche einge-
reicht, der, wie von der Prufungsstelle gefordert, vollstandig Bezugszeichen ent-

halt. Die Anmelderin schlief3t sich jedoch der Prufungsstelle nicht an, soweit diese



die urspringlichen Anmeldeunterlagen fir ,nicht ganz klar* halt. Die von der
Prufungsstelle vorgeschlagenen Anderungen halt sie deshalb nicht fur erforderlich,
vielmehr zum Teil sogar fir unzulassige Erweiterungen. Sollte sich die Pri-
fungsstelle dem nicht anschlieRen konnen, bittet sie die Prifungsstelle um Er-

lAuterung bzw. hilfsweise um Anhdrung.

Am 9. September 2005 hat die Priufungsstelle fur Klasse HO1H die Patent-
anmeldung zurtickgewiesen. Patentanspruch 1 lasse ohne Zuhilfenahme der Be-
schreibung nicht klar erkennen, was unter Schutz gestellt werden solle. Dies habe
sie bereits gerlgt. Zwar enthalte der geltende Patentanspruch 1 nunmehr
durchgangig Bezugszeichen, ansonsten sei er jedoch gegeniber den bislang
geltenden und insbesondere beziglich der gerigten Unklarheiten unverédndert
geblieben. Er sei daher nicht geeignet, ein zweifelsfreies Schutzbegehren zu
begriinden und folglich nicht gewahrbar. Die hilfsweise beantragte Anhérung sei
nicht sachdienlich. Die beanstandeten Mangel seien im Bescheid vom 13. April
2005 dargelegt und ein Vorschlag zur Klarstellung gemacht worden. Dagegen
habe die Anmelderin die von der Prifungsstelle beméangelten unklaren Formu-
lierungen bestritten und darauf beharrt, dass diese unverandert in Patentan-
spruch 1 verblieben. Damit hatten sich gefestigte und gegensatzliche Auffassun-
gen bezuglich der Klarheit der bemangelten Merkmale gegentubergestanden. Dem
Antrag auf Gewahrung einer Anhoérung habe deshalb mangels Sachdienlichkeit
nicht entsprochen werden kdnnen. Weiterhin seien auch keine Fragen mehr offen

gewesen, die in einer Anhorung hatten geklart werden mussen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der
sie beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu er-
teilen sowie die Beschwerdegebuhr zurlickzuerstatten. Die Prifungsstelle habe
festgestellt, dal? dem Patentbegehren kein patenthindernder Stand der Technik
entgegenstehe, sondern dass die Patenterteilung aufgrund formaler Mangel nicht
maoglich sei. Zu Recht bemangelte formale Méangel aber seien durch die Anmel-

derin behoben worden. Auf die bestehende Diskussionsbereitschaft der Anmel-



derin sei mehrfach hingewiesen worden. Der Zurickweisungsbeschluss der Pri-
fungsstelle gehe nicht auf die von der Anmelderin vorgetragenen Bedenken ein.
Die beantragte Anhorung habe die Prufungsstelle als nicht sachdienlich zurtck-
gewiesen und ausgefuhrt, die Anmelderin ,beharre darauf‘ und es stinden sich
erheblich gefestigte und gegensatzliche Auffassungen gegeniber, weshalb eine
Anhdrung nicht sachdienlich sei. Dem werde entschieden widersprochen. In ihrer
Bescheidserwiderung habe die Anmelderin zunachst ihren Standpunkt dargelegt
und darauf hingewiesen, dass nicht alle Anderungswiinsche der Priifungsstelle
zwangslaufig berechtigt seien. Darlber hinaus habe die Anmelderin mehrmals
betont, dass sie diskussionsbereit sei und die Priufungsstelle um Erlauterungen
und Hinweise auf mdgliche Rechtsgrundlagen gebeten. Daraus hatte die Pru-
fungsstelle entnehmen konnen, dass trotz gegensatzlicher Auffassungen eine
Anhdrung mit entsprechender Diskussion sinnvoll und zielfihrend gewesen ware.
Bei der ersten Erwiderung auf einen Prufungsbescheid kénne es sich keinesfalls

um eine ,beharrliche Weigerung“ der Anmelderin handein.

Am 1. Februar 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Feststellung
getroffen, dass die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr als zuriick-
genommen gilt. Die Anmelderin hat den Antrag auf RuUckerstattung der Be-
schwerdegebuhr aufrechterhalten.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr ist zulassig. Auch nach
Rucknahme der Anmeldung kann die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr an-
geordnet werden (8 80 Abs. 4 PatG). Dabei kann die Ricknahme der Anmeldung
auch auf einer gesetzlichen Fiktion wie derjenigen des § 58 Abs. 3, 2. Alt. PatG
beruhen (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 113).

Der Antrag hat Erfolg. Nach 8 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen,

dass die Beschwerdegebihr zuriickgezahlt wird, wenn dies der Billigkeit ent-



spricht. Dabei sind alle Umsténde des Falles unter dem Gesichtspunkt der Ord-
nungsmagigkeit und der Angemessenheit seiner MalBhahmen zu wirdigen
(Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 8 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Riickzahlung
kann sich danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und
Markenamt ergeben (Schulte, a. a. O., § 80 Rdnr. 110 ff.), wenn diese fur die
Erhebung der Beschwerde urséchlich war. Ursachlich in diesem Sinne ist ein
Verstol3, wenn aus der Sicht eines verstandigen Beschwerdeflihrers nicht aus-
zuschliel3en ist, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen ware

und er deshalb die Beschwerde fir notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Die Prufungsstelle héatte weder die beantragte Anhdrung ablehnen dirfen noch
entsprach ihre Vorgehensweise einer angemessenen Sachbehandlung.

Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhorung stellt fir sich
einen die Rickzahlung der Beschwerdegebihr rechtfertigenden Verfahrensver-
stol3 dar, denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhérung wére sachdienlich
gewesen. Sachdienlich ist eine Anhdrung grundsatzlich in jedem Verfahren einmal
(BPatGE 18,30). Sie ist immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren fordern kann,
insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klarung als eine schriftliche
Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhorung
kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, ndmlich wenn triftige Grinde
dafur vorliegen, weil z.B. die Anhorung zu einer Uberflissigen Verfahrens-
verzdgerung fuhren wirde (Schulte, a. a. O., 8 46 Rdnr. 9 f.). Bei der Nachprifung
der Sachdienlichkeit der Anhdrung ist der Senat unter Ausschluss von Zweck-
maligkeitserwagungen beschréankt auf eine Rechtskontrolle (Benkard, a. a. O.,
8 46 Rdnr. 8; BPatGE 24, 44).

Im vorliegenden Fall ist aber der Beurteilungsspielraum des Prifers Uberschritten
worden, da objektive, die Ablehnung eines Antrags auf Anhdrung rechtfertigende
Grinde nicht ersichtlich sind. Insbesondere gab das Verhalten der Anmelderin

gerade keinen Anlass fur die Vermutung, dass eine Annaherung der gegen-



satzlichen Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhoérung

das Verfahren lediglich verzégere.

Die Anmelderin hat namlich den im einzigen Prifungsbescheid von der Pri-
fungsstelle geaulRerten Bedenken jedenfalls teilweise Rechnung getragen und
eine Wuirdigung des Standes der Technik sowie einen Satz Patentanspriiche
eingereicht, der - wie von der Prifungsstelle gefordert - vollstandig Bezugszeichen
enthalten hat. Soweit die Prufungsstelle die Anmeldeunterlagen fur ,nicht ganz
klar“ gehalten hat, hat die Anmelderin ihre gegenteilige Ansicht unter ausfuhrlicher
Erlauterung ihrer Auffassung dargelegt. Dabei hat sie sich eingehend, ausfihrlich
und auf technischen Sachverstand gestitzt mit den Bedenken der Prifungsstelle
auseinandergesetzt (vgl. BPatG 7 W (pat) 57/03) und beispielsweise geltend
gemacht, dass einzelne von der Prifungsstelle vorgeschlagene Formulierungen
als unzulassige Erweiterungen aufgefasst werden kdonnten. Gleichzeitig hat sie bei
einer weiterhin abweichenden Auffassung der Prufungsstelle um Erlauterung bzw.
hilfsweise Anhorung gebeten. Dies zeigt eine grundsatzliche Bereitschaft der
Anmelderin, sich mit den Beanstandungen der Prifungsstelle auseinanderzu-
setzen. Eine beharrliche Weigerung der Anmelderin zur Klarstellung der An-
spriche vermag der Senat in diesem Verhalten nicht zu erkennen, vielmehr kann
das Handeln der Anmelderin bei der gebotenen wohlwollenden Betrachtung
durchaus als verhandlungsbereit verstanden werden. Damit wéare auch keine

Verfahrensverzégerung eingetreten.

Die Vorgehensweise der Prufungsstelle zeigt dariber hinaus keine angemessene
Sachbehandlung. Die Priufungsstelle hat der Anmelderin bereits eine Patenter-
teilung in Aussicht gestellt. Eine solche trotz der erklarten Diskussionsbereitschaft
und Mitarbeit der Anmelderin an Formalien scheitern zu lassen, ist jedenfalls beim

vorliegenden Verfahrensablauf unangemessen.

Es vermag kein anderes Ergebnis zu begrinden, dass die Anmelderin die Jah-

resgebuhr nicht beglichen hat und die Anmeldung deshalb als zurtickgenommen



gilt, da die Vorgehensweise der Prifungsstelle fur die Einlegung der Beschwerde

kausal war.

Dr. Fritsch Baumgardt Dr. Thum-Rung Eder
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