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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 42 13 073.5-53

hier: Rickzahlung der Beschwerdegebihr

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am Dienstag, den 7. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters  Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Am 21. April 1992 wurde eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

»Cache-Steuergerat und Verfahren zur Auswahl eines Pfades eines

Cache-Verzeichnisses bei einem Zeilen-Full-Zyklus*

eingereicht.

In insgesamt funf Prifungsbescheiden, die zwischen den Jahren 1999 und 2007
ergangen sind, hat die Prufungsstelle fir Klasse G 06 F im Wesentlichen ausge-
fuhrt, Patentanspruch 1 gebe dem Fachmann keine klare und vollstandige Lehre
zum technischen Handeln bzw. sei unzulassig erweitert worden. Sie hat auf zwei

Druckschriften hingewiesen.

Die Anmelderin hat auf jeden dieser Prifungsbescheide Stellung bezogen und
neue Patentanspriiche eingereicht. Auf den ersten, zweiten, vierten und flnften
Prufungsbescheid hin hat sie auRerdem um eine Anhérung gebeten. Auf die Auf-
forderung der Prifungsstelle in deren dritten Prifungsbescheid, sich telefonisch
mit ihr zur Vereinbarung eines Termins zur Anhérung in Verbindung zu setzen, hat

sie nicht reagiert.



Die Prifungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 17. April 2008 zurlckge-
wiesen. Patentanspruch 1 gebe dem Fachmann keine klare Lehre zum techni-
schen Handeln und sei daher nicht gewahrbar. Der Antrag auf Anhorung sei nicht
mehr fur sachdienlich erachtet worden, da die Sache ausreichend diskutiert wor-

den sei und sich gefestigte Auffassungen gegenuberstiinden.

Gegen diesen Zurlckweisungsbeschluss hat die Anmelderin Beschwerde einge-
legt, die sich wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr erledigt hat; den Antrag auf
Ruckzahlung der Beschwerdegebihr hat sie aufrechterhalten. Das Prufungsver-
fahren habe unter schwerwiegenden Verfahrensfehlern gelitten. Bereits nach dem
ersten Prufungsbescheid habe die Anmelderin um eine Anhoérung gebeten. Der
zweite Priufungsbescheid sei nahezu 4 Jahre spater erfolgt; in ihm sei ausgefihrt
worden, dass eine Anhoérung nicht mehr fir sachdienlich erachtet werde, da nicht
erkennbar sei, wie aufgrund der Mangel noch ein gewahrbares Patentbegehren
maoglich sei. An dem Antrag auf Anhérung sei auch in der Reaktion auf den zwei-
ten und vierten Prufungsbescheid festgehalten worden. Im fiinften Prufungsbe-
scheid sei der Antrag auf Anhorung explizit abgelehnt worden, da diese bei die-
sem Verfahrensstand nicht mehr fur sachdienlich erachtet worden sei. Dem habe
die Anmelderin widersprochen und darauf hingewiesen, dass eine beantragte und
zuvor bereits als sachdienlich erachtete Anhdrung nicht dadurch ihre Sachdien-
lichkeit verlieren kdnne, dass die Prifungsstelle nach mehrfacher schriftlicher Wie-
derholung ihres abweichenden Standpunktes nunmehr zu der Auffassung gelan-
ge, die Sache sei ausreichend erortert. Dies gelte insbesondere dann, wenn offen-
bar nach wie vor grundlegende Merkmale der Erfindung von der Prifungsstelle
nicht verstanden oder abweichend interpretiert wirden. Darlber hinaus vernach-
lassige diese Zurickweisung der Anhorung den Umstand, dass die Anhdrung
nicht auf einen einzigen strittigen Punkt, beispielsweise die unterschiedliche Beur-
teilung eines Anspruchsmerkmals, begrenzt werden kénne. Die Sachdienlichkeit
einer Anhorung sei von der Prifungsstelle auch zwischenzeitlich eingeraumt wor-
den. Grundsatzlich sei eine einmalige Anhorung in jedem Verfahren sachdienlich,

insbesondere dann, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und Rechts-



fragen noch nicht abschlieBend geklart seien und von der Anhérung Aufschluss

dartiber erwartet werden kénne.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt hingewiesen.

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

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr geméal 8 80 Abs. 3 PatG entspricht der
Billigkeit. Mal3gebend dafur sind alle Umstande des Falles, insbesondere das Ver-
halten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem
Gesichtspunkt der Ordnungsmafigkeit und der Angemessenheit seiner Mal3nah-
men (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 8 80 Rdnr. 21). Vorliegend ist die fehler-
hafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt fur die Erhe-
bung der Beschwerde ursachlich (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80
Rdnr. 110 ff.), denn es ist aus der Sicht eines verstadndigen Beschwerdeflhrers
nicht auszuschliel3en, dass die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen
ware und er deshalb die Beschwerde fir notwendig erachten durfte.

Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhérung stellt einen
die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigenden Verfahrensverstol3 dar,
denn eine solche - wenigstens einmalige - Anhdrung ware sachdienlich gewesen.
Sachdienlich ist eine Anhérung grundsatzlich in jedem Verfahren einmal. Sie ist
immer sachdienlich, wenn sie das Verfahren férdern kann, insbesondere wenn sie

eine schnellere und bessere Klarung als eine schriftliche Auseinandersetzung ver-



spricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhérung kommt deshalb nur aus-
nahmsweise in Betracht, namlich wenn triftige Grinde dafur vorliegen, weil z. B.
die Anhorung zu einer uberflissigen Verfahrensverzogerung fihren wirde
(Schulte, a. a. O., 8 46 Rdnr. 9 f.) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumenta-
tion der Prifungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder Gberhaupt
keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentanspriiche durch-
zufiihren. Bei der Nachprufung der Sachdienlichkeit der Anhérung ist der Senat
unter Ausschluss von ZweckmaRigkeitserwdgungen beschrankt auf eine Rechts-
kontrolle (Benkard, a. a. O., 8 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prufers Gberschritten wor-
den. Objektive Griinde, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhérung rechtferti-
gen konnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelderin gab keinen
Anlass fur die Vermutung, dass eine Anndherung der gegensatzlichen Stand-
punkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhérung das Verfahren

lediglich verzégern wirde.

Im Laufe des Prifungsverfahrens hat der Prifer funf Prifungsbescheide erlassen.
Die Anmelderin hat auf jeden dieser Bescheide reagiert und eine Anpassung ihrer
Anspriche vorgenommen. Dabei hat sie sich mit den Bedenken der Prifungsstelle
auseinandergesetzt. Zudem hat sie auf den ersten, zweiten, vierten und flnften
Prufungsbescheid hin um eine Anhoérung gebeten. Allein die grol3e Anzahl von
Prifungsbescheiden spricht fir die Sachdienlichkeit einer Anhérung. Die im
schriftlichen Verfahren oft nur mit groRem Aufwand mdgliche Darstellung von Be-
anstandungen technischer Ausfihrungen ist im Gesprach namlich oftmals leichter
und pragnanter und erméglicht dort eine unmittelbare Reaktion und zielgerichtetes
Handeln. Eine frihzeitige Reaktion auf diese Gesuche um eine Anhérung hatte
das Verfahren zudem deutlich straffen und verkiirzen kénnen. Im Ubrigen durften
gerade das Bestehen unterschiedlicher Auffassungen (lber einen so langen Zeit-
raum und das bestdndige Bemuhen der Anmelderin um Klarung ein deutlicher

Hinweis auf die Notwendigkeit wenigstens einer Anhorung sein.



Zudem hat die Prufungsstelle die Anmelderin in ihrem dritten Prifungsbescheid
um die telefonische Vereinbarung eines Anhdrungstermins gebeten und damit ihre
grundsatzliche Bereitschaft zur Durchfihrung einer Anhorung signalisiert. Damit
konnte die Anmelderin davon ausgehen, dass sie die Gelegenheit zu einer Anho-
rung erhalten wirde, wenn die Prufungsstelle ihrer schriftichen Stellungnahme
nicht folgen wirde. Dies gilt umso mehr, als die Anmelderin in ihren Antwort-
schreiben auf den vierten und funften Prifungsbescheid erneut um eine Anhdrung

gebeten hat.

Unter diesen Umstanden kann das Argument der Priufungsstelle, dass sie eine
Anhdrung nicht fur sachdienlich halte, weil die Sache ausreichend diskutiert wurde
und sich gefestigte Auffassungen gegentberstiinden, nur so verstanden werden,
dass sie ihrerseits bereits ein abschlieRendes Urteil gefasst hatte, an dem auch
(neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr hatten andern kénnen. Dies aber
lAuft dem ureigensten Zweck einer Anhérung zuwider, der (auch) darin besteht,
Inhalt und rechtliche Probleme zu erdrtern, was eine gewisse Offenheit fir Argu-
mente der jeweiligen Gegenseite voraussetzt. Das Instrument einer Anhdrung
kann und darf also nicht dazu dienen, auf Seiten der Prufungsstelle alle Argu-
mente der Gegenseite an sich abprallen zu lassen und auf einem bereits vorher
gefassten Standpunkt zu beharren, sondern soll einen offenen Meinungsaus-
tausch zulassen und so die Sache fordern. Dies dient nicht zuletzt auch einem
zugigen und an der Sache orientierten Verfahren. Wie der Senat wiederholt aus-
gefuhrt hat, ist eine Anhdrung gerade zur Klarung unterschiedlicher Ansichten
regelmalig der schnellere und zielfiihrende Weg im Gegensatz zu mehreren Pri-
fungsbescheiden oder gar der Einlegung einer Beschwerde. Einer Anhdrung noch
vor deren Durchfiihrung von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen
konterkariert dieses gesetzlich verankerte Instrument. Schliel3lich leitet der Prfer
die Anhdérung (Busse, PatG, 6. Aufl., 8 46 Rdnr. 28) und kdnnte diese ggf. abbre-
chen, nachdem er festgestellt hat, dass eine fachliche Diskussion nicht zustande
kommt; einer solchen kann jedoch nicht von vornherein der Erfolg abgesprochen

werden.



Nach alledem entspricht es der Billigkeit, die Beschwerdegebihr zurtickzuzahlen.

Dr. Fritsch Baumgardt Wickborn Eder
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