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beschlossen:

Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr wird zurtick-

gewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

.Zerlegungsleitweg erzeugendes Gerat, Zusammenbauleitweg er-
zeugendes Gerat und Unterstitzungssystem fir eine mechani-

sche Systemkonstruktion®

istam 4. Marz 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Am 22.Juni 1999 hat die Prifungsstelle fur Klasse G 06 F einen (ersten) Pri-
fungsbescheid erlassen. Es sei nicht klar, worin die technische Aufgabe zu sehen
sei; bei den formal unabhangigen Patentansprichen 1-14, 16-27 sei die Voraus-
setzung fur eine Nebenordnung nicht gegeben. Der Patentanspruch 1 sei mangels
einer klaren Lehre nicht gewahrbar. Abgesehen von diesen Mangeln stelle sich die
Frage, ob die Patentanspriche eine Lehre mit technischem Charakter vermittel-

ten.

Auf diesen Prifungsbescheid hat die Anmelderin neue Patentanspriche einge-
reicht. Diese enthielten nur noch 6 unabhangige Anspriiche und seien klargestellt.
Die Anspriiche wiesen ein gemeinsames Konzept auf, wodurch die unabhangigen
Anspruche untereinander verbunden seien und eine einzige allgemeine erfinderi-

sche ldee verwirklichten. Patentanspruch 1 sei nicht unklar, vielmehr sei das



Patentbegehren in Verbindung mit der Beschreibung der bevorzugten Ausfih-
rungsformen fur den Fachmann klar und ausfiihrbar. Das Patentbegehren weise
einen technischen Charakter auf: Datenverarbeitungs- und Informationstechnolo-
gien seien die derzeit am starksten wachsenden Technologien. Wie schon diese
Begriffe besagten, seien sie allgemein als Technologie oder Technik anerkannt
und eingestuft. Artikel 27 (1) TRIPS verbiete es, 8§ 1 (2) und (3) PatG so auszule-
gen, dass solche Technologien als nichttechnisch umdefiniert werden durften. Die
Geréate seien technischer Natur, gingen von technischen Daten aus und diese wur-
den mit Hilfe eines technischen Gerates verarbeitet. Auf die europaische Entschei-
dungspraxis werde ebenfalls verwiesen. Hilfsweise werde eine Anhérung bean-

tragt.

Am 22. Dezember 2004 hat die Prifungsstelle einen weiteren (zweiten) Prifungs-
bescheid erlassen. Die Anmeldung sei mit einem im Wesentlichen inhaltsgleichen
Patentbegehren aufrechterhalten worden, so dass die Prufungsstelle an ihrem vor-
hergehenden Bescheid festhalte. Das Patentbegehren sei seinem Wesen nach
dem Patentschutz nicht zuganglich, denn die pragenden Anweisungen der bean-
spruchten Lehre beinhalteten lediglich die Verarbeitung von geometrischen Daten
mittels Verfahren der Mathematik. Sie dienten folglich nicht der Losung eines tech-
nischen Problems, sondern der Losung eines Problems der Mathematik. Zur L6-
sung dieser Aufgabe seien ausschlief3lich nichttechnische Kenntnisse erforderlich.
Auch flr die neu eingereichten Patentanspriiche 1-27 sei die Voraussetzung fur
eine Nebenordnung nicht gegeben, denn die Anspriche 1, 8, 11, 18, 19 und 27
beinhalteten die gleiche einzige erfinderische Idee und keine unabhangigen, selb-
standigen Erfindungen. Auch die neu eingereichten Anspriche sowie die Be-
schreibung seien weitgehend unklar. Dies wurde von der Prifungsstelle auf bei-
nahe 8 Seiten im Einzelnen aufgelistet und begrindet. Danach seien die Unklar-
heiten so gravierend, dass der Mangel ausgehend von der urspringlichen Offen-
barung nicht behebbar sei. Angesichts dieser Tatsachen erscheine eine Anhérung
nicht sachdienlich.



In einem Anruf am 18. April 2005 hat der Anmeldevertreter darauf hingewiesen,
dass er sich wiinsche, dass in Bescheiden der Ausdruck ,pragende Anweisungen*
nicht verwendet werde. Er verweise auf die VICOM-Entscheidung. Bezuglich der
Zulassigkeit der Nebenordnung sei er anderer Meinung als die Prufungsstelle. Er

hat eine ausfuhrliche schriftliche Erwiderung in Aussicht gestellt.

Am 3. Mai 2005 hat der Anmeldevertreter laut Aktenvermerk den Prufer aufge-
sucht und dabei ausgefuhrt, dass er nicht in der Lage sei, den vorangegangenen
Prufungsbescheid zu beantworten, er sahe seine Argumentation nicht ausreichend
gewdrdigt und er betone die unterschiedliche Sichtweise hinsichtlich der Punkte
.Nebenordnung“, ,Patentierungsausschluss® und ,physikalische Entitat/VICOM".
Die Prifungsstelle hat in Aussicht gestellt, sich mit der Abteilung zu beraten.

Am 12. Mai 2005 hat die Prifungsstelle einen weiteren (dritten) Prufungsbescheid
erlassen. Darin hat sie die Anmelderin aufgefordert, die in den beiden vorherge-
henden Bescheiden gertgten Mangel zu beseitigen. Eine separate Auseinander-
setzung allein mit dem Thema ,Nebenordnung®, wie von der Anmelderin ge-
winscht, sei im derzeitigen Verfahrensstand nicht ékonomisch. In der telefoni-
schen Anhérung habe die Anmelderin (bzw. ihr Vertreter) angekindigt, ihre Ge-
dankengange schriftlich einzureichen; bei inrem personlichen Erscheinen habe die
Anmelderin dieselben Gedankengange wiederum nur stichwortartig angerissen.
Eine schriftliche Stellungnahme der Anmelderin sei nicht erfolgt. Es sei aber nicht
Aufgabe der Prifungsstelle, die in Stichworten angerissenen Gedankengange der
Anmelderin zu interpretieren und auszuformulieren. Zu den bislang mundlich vor-
gebrachten Argumenten der Anmelderin sei auszufiihren: Zum Thema ,Nebenord-
nung” werde darauf hinwiesen, dass die Einheitlichkeit des geltenden Patentbe-
gehrens von der Prufungsstelle nicht beméangelt werde, allerdings erfillten die
Patentanspriche 1, 8, 11, 18, 19 und 27 die Bedingungen fiir eine Nebenordnung
nicht. Die Auffassung der Anmelderin, die Prifungsstelle sei nicht auf die VICOM-
Entscheidung eingegangen, kdnne nicht geteilt werden, denn in den bislang

ergangenen Bescheiden sei auf zahlreiche Beschliisse des BGH verwiesen wor-



den; ein weiterer Bezug zu der VICOM-Entscheidung bestehe nicht. Unklar sei
weiterhin, worin die technische Aufgabe zu sehen sei; die bislang gegebenen Ant-
worten trigen nicht zur Klarung dieser Frage bei. Die Anmelderin beklage, dass
sie die im zweiten Prufungsbescheid aufgeworfenen Unklarheiten aufgrund ihrer
Menge und aufgrund von Verstandnisproblemen nicht bearbeiten kénne. Diese
Unklarheiten seien von der Prifungsstelle detailliert zusammengestellt worden,
um der Anmelderin eine Hilfestellung zu geben; die Prifungsstelle sei fur diese
Unklarheiten nicht verantwortlich. Dem Wunsch der Anmelderin, dass der Aus-
druck ,préagende Anweisungen® nicht verwendet werde, kénne nicht entsprochen
werden, da er auf wichtigen Entscheidungen des BGH beruhe. Nach wie vor fehle
eine schriftliche Erwiderung der Anmelderin; der Vertreter der Anmelderin selbst
habe gesagt, er kdnne die beméngelten Unklarheiten nicht bearbeiten und sei rat-

los, wie er die genannten Mangel seiner Mandantin mitteilen kénne.

Daraufhin hat die Anmelderin am 5. Juli 2005 die Erteilung eines Patents gemalf
Haupt- bzw. einem von 8 Hilfsantragen beantragt. Das Patentbegehren sei ein-
heitlich. Die Erfindung habe einen technischen Effekt und weise die erforderliche
Erfindungshohe auf. Vorsorglich werde ein Antrag auf Anhérung gestellt, der in

einem solchen Fall sachdienlich erscheine.

Am 23. November 2005 hat die Prifungsstelle fur Klasse G 06 F einen Zurlckwei-
sungsbeschluss erlassen. Die Anmeldung werde gemald Eingabe der Anmelderin
vom 5. Juli 2005 mit einem beziglich des gertgten Mangels unverdnderten
Patentbegehren in einem Haupt- und 8 Hilfsantragen weiterverfolgt. Bei samtli-
chen Antragen - also sowohl dem Haupt- als auch den 8 Hilfsantragen - betreffe
der Gegenstand des Anspruchs 1 eine mathematische Methode als solche. Die
angemeldete Lehre umfasse auch tber den Ublichen Einsatz einer Datenverar-
beitungsanlage hinaus keine weiteren Anweisungen, welche die Losung eines
technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand habe, vielmehr
ergebe sich als objektive Aufgabe ein Labyrinthproblem, wobei es sich um ein

dreidimensionales Labyrinth handle. Damit liege die Aufgabe auf rein mathemati-



schem Gebiet. Die von der Anmelderin in der Erwiderung vom 5. Juli 2005 bean-
tragte Anhdrung sei aus mehreren Grinden nicht sachdienlich:

- Es sei mehr als ein Prufungsbescheid ergangen und der Anmelderin sei
ausreichend rechtliches Gehdr gewéahrt worden (3 Prufungsbescheide, ein Telefo-
nat, eine personliche Vorsprache).

- Der Patentanspruch 1 gemall Haupt- und Hilfsantrdgen sei weiterhin
weitgehend unklar. Dass die Klarstellungsversuche der Anmelderin mehrmals
ohne Erfolg geblieben sind, biete einen Anhaltspunkt dafur, dass ein Klarstel-
lungsversuch in einer Anhérung ohne Erfolg geblieben ware.

- Die Anmelderin séhe trotz dreier Prifungsbescheide, eines Telefonats
und des Gesprachs in der persénlichen Vorsprache nicht, dass keine technischen
Merkmale beansprucht worden seien, vielmehr gehe die Anmelderin immer noch
davon aus, dass ein technischer Effekt und ein technisches Problem mit dem
wesentlichen Aspekt des Anmeldungsgegenstandes verbunden sei; dies biete
einen Anhaltspunkt dafir, dass die Anmelderin auch in einer Anhérung die Diffe-
renzierung der Prifungsstelle nicht nachvollzogen hétte.

- Der entscheidungserhebliche tatsachliche Sachverhalt wurde nicht auf
eine ganzlich neue, relevante Grundlage gestellt, die somit nicht so fernliegend ist,

dass damit ein Beteiligter nicht zu rechnen brauchte.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie
gleichzeitig die Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr beantragt. Die Anmeldung
gilt als zuriickgenommen wegen Nichtzahlung der Jahresgebihr, die Anmelderin
hat den Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebiihr aufrechterhalten. Eine

Begrtindung hierfur ist nicht erfolgt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist zulassig. Auch nach Ruck-
nahme der Anmeldung kann die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr angeordnet
werden (8 80 Abs. 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebihr geman
8 58 Abs. 3 PatG als Ricknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80
Rdnr. 113 a. E.).

Der Antrag ist aber nicht begrindet, weil bei der konkreten Verfahrensfihrung ein
Anlass fur eine Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr nicht ersichtlich ist (8§ 80
Abs. 3 PatG).

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist anzuordnen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Mal3gebend dafir sind alle Umstande des Falles, insbesondere das
Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem
Gesichtspunkt der Ordnungsmalfigkeit und der Angemessenheit seiner Maf3nah-
men (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 8 80 Rdnr. 21). Fehler des Patentamts
kénnen beispielsweise die Anwendung falschen Rechts, die Verletzung des recht-
lichen Gehors, Begriindungsmangel, Ubergehen erheblichen Vorbringens, man-
gelhafte Prifungsbescheide, Verstol3 gegen Aufklarungs- und Hinweispflichten,
Unterlassen einer gebotenen Anhérung u.a. sein (Schulte, a.a.O., 873
Rdnr. 128 ff.). Im vorliegenden Fall liegt weder eine fehlerhafte Sachbehandlung

noch ein Verfahrensfehler des Patentamts vor.

Die Prifungsstelle hat das richtige Recht angewendet; ob eine falsche Beurteilung
in technischer Hinsicht vorliegt, kann letztlich dahingestellt bleiben, denn eine fal-
sche Beurteilung allein rechtfertigt eine Ruckzahlung der Beschwerdegebihr nicht.
Besondere Umstande, die eine Ruckzahlung in solchen Fallen ausnahmsweise
rechtfertigen wirden (wie ,Beurteilung vollig neben der Sache®, ,Grinde nicht
nachvollziehbar* oder ahnliches, siehe Schulte, a. a. O., 8 73 Rdnr. 130), liegen

nicht vor.



Der angefochtene Zurlckweisungsbeschluss ist ausreichend und im Einzelnen
begriindet. Die diesem Beschluss vorausgehenden Prifungsbescheide gewahren
das rechtliche Gehdr. Der Grundsatz der Gewéahrung rechtlichen Gehors beinhal-
tet namlich, dass sich der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte
betrifft, zum Verfahren und seinem voraussichtlichen Ergebnis auf3ern kann. Dazu
gehort, dass eine Entscheidung nur auf Griinden beruhen darf, zu denen sich der
Beteiligte dul3ern konnte. Stitzt sich die Begrindung eines Beschlusses auf Man-
gel, zu denen sich der Beteiligte vorher nicht &ul3ern konnte, liegt eine Verletzung
des rechtlichen Gehérs vor. Die Anmelderin konnte sich im vorliegenden Verfah-
ren jedoch zu den Grinden, auf denen der Zuriickweisungsbeschluss beruhte,
hinreichend &auf3ern. Insbesondere hat die Prifungsstelle in groRem Umfang und
bis ins Einzelne gehend ihre Bedenken aufgefihrt; dies gilt sowohl fir die Anzahl
der Prufungsbescheide wie auch fir deren Inhalte - so ist der zweite Prifungsbe-
scheid eine Auflistung der einzelnen beanstandeten Punkte und gibt damit der
Anmelderin ein umfassendes Hilfsmittel an die Hand. Damit hat die Prifungsstelle
auch nicht gegen ihre Aufklarungs- und Hinweispflichten verstof3en. Zudem ist sie
auf das Vorbringen der Anmelderin eingegangen. Wenn der Anmeldevertreter
selbst vorbringt, nicht in der Lage zu sein, die (mehrfachen und ausfihrlichen)
Prufungsbescheide beantworten zu kdnnen, so kann dies im vorliegenden Fall
angesichts der umfassenden Bescheide der Prifungsstelle nicht den Vorwurf

einer fehlerhaften Sachbehandlung begrtinden.

Angesichts der Gesamtumstande rechtfertigt es eine Rickzahlung der Beschwer-
degebuhr auch nicht, dass die Prufungsstelle dem Antrag auf Durchfuihrung einer
Anhdrung nicht entsprochen hat. Grundsatzlich ist allerdings eine einmalige Anho-
rung in jedem Verfahren sachdienlich (Schulte, a. a. O., 8 46 Rdnr. 8). Dabei ist
die gerichtliche Nachprifung der Sachdienlichkeit auf eine Rechtskontrolle unter
Ausschluss von Zweckmafigkeitserwagungen beschrankt. Eine Anhdrung ist
immer sachdienlich, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren férdern kann,
insbesondere wenn eine mundliche Erorterung eine schnellere und bessere Kl&-

rung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Die Ablehnung eines



Antrags auf Anhorung kommt im Erteilungsverfahren nur ausnahmsweise in
Betracht, wenn triftige Griinde daflr vorliegen, weil z. B. die Anhérung zu einer
Uberflissigen Verfahrensverzégerung eines einfach gelagerten Verfahrens fuhren
wirde oder weil nach mehreren Prifungsbescheiden absehbar ist, dass der
Anmelder auch zukinftig auf der bisher beantragten Merkmalskombination behar-
ren wird. Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass eine einmalige Anhérung
immer dann sachdienlich ist, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und
Rechtsfragen zwischen der Prifungsstelle und dem Anmelder noch nicht abschlie-
Bend geklart sind und von der Anhdrung Aufschluss dariber erwartet werden
kann. Die Prufungsstelle hat aber die Ablehnung des Antrags auf Anhérung mit
trifigen Grinden versehen. Sie hat diese im Zurtickweisungsbeschluss im Ein-
zelnen dargelegt. Das rechtliche Gehdr ist wegen der Vielzahl an ausfihrlich be-
grindeten Prufungsbescheiden nicht verletzt. Zudem gab es laut Aktenvermerk
auch ein Telefonat und ein personliches Erscheinen des Anmeldevertreters. Hinzu
kommt, dass der Anmeldevertreter erklart hat, er sdhe sich nicht in der Lage, die
Beanstandungen der Prifungsstelle zu bearbeiten. Damit durfte die Prifungsstelle
mit Recht davon ausgehen, dass auch eine (hochmalige) mindliche Erorterung
nicht behelflich sein wirde. AuRerdem ist die Anmelderin in ihren Erwiderungen
nicht auf die Argumentation der Priufungsstelle eingegangen. Die eingereichten
8 Hilfsantrdge weisen keine neuen Inhalte auf, so dass auch insoweit eine noch-
malige Gewéhrung des rechtlichen Gehdors nicht erforderlich war. In den von der
Anmelderin zuletzt eingereichten Hilfsantragen sind zwar formal Merkmale erganzt
(z. B. Einrichtung zur Eingabe, Einrichtung zum Anzeigen von berechneten Wer-
ten). Das Vorhandensein dieser Merkmale unterstellte der Fachmann aber auch
bei den friheren Fassungen der Patentanspriche als Bestandteile einer tblichen
Datenverarbeitungsanlage. Eine geanderte Sachlage ergab sich deshalb durch die

Hilfsantrage nicht.
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Damit sind Verfahrensfehler bzw. ist eine unangemessene Sachbehandlung der
Prufungsstelle nicht ersichtlich. Auch die Anmelderin selbst hat nichts vorgetragen,

was eine Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertigen konnte.

Dr. Fritsch Prasch Dr. Thum-Rung Eder
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