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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 22 751.5-53

hier: Rickzahlung der Beschwerdegebihr

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 6. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch und der Richterinnen Eder
und Dipl.-Ing. Wickborn

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 198 22 751.5-53 mit der Bezeichnung

~oystem und Verfahren zur Identifizierung und Authentifizierung
von Zubehor, Hilfs- und/oder Betriebsstoffen fir technische Ge-

rate”

ist am 20. Mai 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Die Prifungsstelle fir Klasse G 06 K hat am 17. Februar 1999 einen Prifungsbe-
scheid erlassen. Darin wurden der Anmelderin 3 Entgegenhaltungen ((1)
US 4 844 509 A; (2) US 4 949 381 A; (3) DE 196 12 406 A1) genannt mit dem Hin-
weis, dass die verwendete Nummerierung auch fur das weitere Verfahren gelte.

Daraufhin hat die Anmelderin am 17. Marz 1999 einen neuen Patentanspruch 1

Uberreicht. Sie hat hilfsweise eine Anhoérung beantragt.

In der daraufhin anberaumten Anhorung am 17. August 1999 hat die Prifungs-
stelle auf die Entgegenhaltungen D 4 (DE 29 702 805 U1) und D 5 (D. Doermann
et. al....) hingewiesen. Mit Schriftsatz vom 6. Juli 2006 hat die Anmelderin einen
neuen Patentanspruch 1 eingereicht, dem sie im Vergleich zum vorher geltenden
Anspruch 1 mehrere Merkmale hinzugefligt hat. Hilfsweise wurde eine (erneute)

Anhorung beantragt.



Die Prufungsstelle hat am 2. August 2006 einen Zuriickweisungsbeschluss erlas-
sen. Es sei ein Uberarbeiteter einteiliger Patentanspruch 1 eingereicht worden; das
System nach diesem Anspruch sei in den wesentlichen Aussagen jedoch unveran-
dert zu dem System nach dem (davor eingereichten) Patentanspruch vom
17. Marz 1999. Im Prifungsverfahren seien u. a. folgende Entgegenhaltungen ge-
nannt worden: 1) US 4,844,509 A und 2) DE 29 702 805 U1. Der geltende An-
spruch 1 ergebe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Ihm
komme der Gegenstand der Druckschrift (1) am nachsten. Auch die Druck-
schrift (2) betreffe ein vergleichbares System. Patentanspruch 1 sei somit nicht ge-
wahrbar. Patentanspruch 11 sei indirekt auf Anspruch 1 zuriickbezogen und habe
nach dessen Wegfall ebenfalls keinen Bestand mehr. Im Ubrigen stiinden auch
diesem Druckschrift (1) und Druckschrift (2) entgegen. Die mit der Eingabe vom
6. Juli 2006 beantragte (erneute) Anhdrung sei entbehrlich gewesen, da bereits
am 17. August 1999 eine mindliche Anhérung zum Anmeldungsgegenstand

durchgefuhrt worden sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde, mit der sie (u. a.) die
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr beantragt. Nach Erledigung des Beschwer-
deverfahrens durch Ricknahme der Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahres-
gebuhr hat die Anmelderin den Antrag auf Rickerstattung der Jahresgebihr auf-

rechterhalten.

Zur Begrundung fuhrt sie im Wesentlichen aus, der angegriffene Beschluss sei
nicht ausreichend begrundet. Im Prifungsbescheid sei ausdriicklich darauf verwie-
sen worden, dass die verwendete Nummerierung der Entgegenhaltungen fur das
weitere Verfahren diene. Die im Beschluss gemachte Aussage zur Druckschrift (2)
(geman Prufungsbescheid) sei aber unzutreffend und unverstandlich. Zudem leide
der Beschluss unter einem Begrindungsmangel, denn die Prifungsstelle habe
sich nicht damit auseinandergesetzt, wieso der Fachmann aus der Kenntnis der
beiden Entgegenhaltungen dazu angehalten worden sein sollte, die beiden Entge-

genhaltungen zu kombinieren. Aul3erdem stlitze sich der angegriffene Beschluss



auf eine unrichtige Kategorisierung des Anspruchs 11 und leide damit unter einem
Formmangel. Die hilfsweise beantragte (erneute) Anhoérung sei nicht durchgefiihrt
worden. Eine Begriindung, warum eine solche nicht sachdienlich sei, habe die
Prufungsstelle nicht gegeben. Dies stelle zudem einen Verstol3 gegen den verfas-

sungsmalfigen Grundsatz der Gewéahrung rechtlichen Gehors dar.

Die Prufungsstelle habe sich nicht mit den Unterschieden zwischen dem gelten-
den Anspruch 1 vom Juli 2006 und dem Anspruch 1, der der Anhérung vom Au-
gust 1999 zugrunde lag, auseinandergesetzt. Deshalb sei der Beschluss nicht
nachvollziehbar, vielmehr habe die Prifungsstelle durch die fehlende Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt des neuen Patentanspruchs 1 und durch die Ablehnung
der von der Anmelderin erneut beantragten Anhdrung das rechtliche Gehor ver-

sagt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

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

Der Antrag hat Erfolg. Wegen der Formulierung ,kann“ in § 80 Abs. 3 PatG wird
die Beschwerdegebuhr zurlickgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dabei
sind alle Umstande des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die
Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungs-
mafigkeit und der Angemessenheit seiner Malinahmen zu wuirdigen (Benkard,
Patentgesetz, 10. Aufl.,, 8 80 Rdnr. 21). Die Billigkeit der Ruckzahlung kann sich



danach aus der Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt
ergeben (vgl. Schulte, a. a. O., 8 80 Rdnr. 110 ff.), wenn diese fir die Erhebung
der Beschwerde ursachlich war. Ursachlich in diesem Sinne ist ein Verstol3, wenn
aus der Sicht eines verstandigen Beschwerdefuhrers nicht auszuschliel3en ist,
dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen ware und er deshalb

die Beschwerde fur notwendig halten durfte. Dies ist hier der Fall.

Allerdings kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die im Vergleich zum Pri-
fungsbescheid veradnderte Zahlweise der entgegengehaltenen Druckschriften im
Beschluss oder eine - wie von der Anmelderin vorgetragen - unrichtige Kategori-
sierung der Patentanspriiche eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfer-
tigt; jedenfalls hat die Prifungsstelle den Anspruch der Anmelderin auf Gewah-
rung des rechtlichen Gehors verletzt. Eine Verletzung des rechtlichen Gehors liegt
dann vor, wenn eine Anmeldung ohne vorherige Beanstandung der Mangel, auf
die die Entscheidung gestutzt ist, zurickgewiesen wird (8 48 Satz 2 PatG i. V. m.
8 42 Abs. 3 Satz 2 PatG; Schulte, a. a. O., Einl. Rdnr. 257 Punkt 7). Dabei ist es
im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich, ob das rechtliche Gehdor der
Anmelderin mittels einer (erneuten) Anhorung oder mittels eines weiteren Pri-
fungsbescheids hatte gewahrt werden mussen. Die Prifungsstelle hatte namlich
mindestens durch den Erlass eines weiteren Prifungsbescheids auf die veran-
derte Sachlage reagieren missen, die sich durch die Einreichung des geltenden
Anspruchs 1 vom Juli 2006 gegeniber dem Anspruch 1, der der Anhérung vom

August 1999 zugrunde lag, ergeben hat.

Die Prufungsstelle hat sich mit den Unterschieden zwischen dem geltenden Pa-
tentanspruch 1 vom 6. Juli 2006 und dem Anspruch 1 vom 17. Mérz 1999 erstmals
im Beschluss auseinandergesetzt. Mit dem geltenden Anspruch 1 wurden einige
Merkmale des vorher geltenden allgemeiner formulierten Anspruchs préaziser ge-
fasst, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen. Es sind dadurch mehrere
Merkmale zum vorher geltenden Anspruch 1 hinzugekommen. Mit dem geltenden

Anspruch 1 wurde insbesondere erstmalig beansprucht, dass der Datentragerab-



schnitt Pixelcode aufweist und in zwei Bereiche untergliedert ist, von denen der
erste Bereich maschinenlesbare Information und der zweite Bereich fur das
menschliche Auge erkennbare und fir den Betrachter unterscheidungskraftige
Information enthélt, wobei fur eine Freigabe des Gerats nur der zweite Bereich
herangezogen wird. Weder im Prifungsbescheid noch im Anhérungsprotokoll fin-
den sich Hinweise auf eine Stellungnahme zu diesen neu hinzugekommenen
Merkmalen. Zudem ist die Prifungsstelle im Beschluss nicht auf die Konkretisie-
rung, dass der Datentragerabschnitt einen Pixelcode aufweise, eingegangen; eine
diesbeziigliche Argumentation im Beschluss fehlt ganzlich. Die Prifungsstelle ist
im Beschluss auch in keiner Weise inhaltlich auf das Vorbringen der Anmelderin

eingegangen.

Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebihr zurtickzuzahlen.

Dr. Fritsch Prasch Wickborn Eder
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