BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 5/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 059 068.1-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck und der Richter Dr.-Ing. Scholz
und Dipl.-Ing. J. Muller

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Beschwerdegebuhr wird nicht zuriickgezahilt.

Grinde

Die Anmeldung wurde am 26. November 2008 eingereicht und betrifft ein Entleih-
terminal fir mobile Fahrzeuge und Entleihsystem. Nach einem Erstbescheid hat
die Prufungsstelle fur Klasse G 07 F die Anmelderin  zun&chst auf den
15. Juli 2010 geladen und diesen Termin auf Wunsch der Anmelderin mit Ladung
vom 9. August 2010 auf den 5. Oktober 2010 verschoben. Mit der Eingabe vom
4. Oktober 2010, eingegangen per Fax am selben Tag, hat die Anmelderin gean-
derte Patentanspriche nach Haupt- und Hilfsantrag eingereicht und hierzu schrift-
satzlich Stellung genommen. Im Wesentlichen aus Kostengriinden hat sie darum

gebeten, nunmehr erneut ins schriftliche Verfahren tberzugehen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fir Klasse G 07 F - hat am
5. Oktober 2010 die Anhérung ohne die Anmelderin durchgefihrt, in der Anhdrung
zwei neue Druckschriften eingefuhrt, und durch verkiindeten Beschluss die Anmel-
dung mit der Begrindung zuriickgewiesen, dass der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemal Haupt- und Hilfsantrag gegeniber dem Stand der Technik nicht

auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
23. Dezember 2010. Sie stellt — sinngemalf - den Antrag:

den Beschluss vom 5. Oktober 2010 aufzuheben und die Be-

schwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Es gelten die mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2010 eingereichten Anspriche 1 bis
14 gemal Hauptantrag und Hilfsantrag.

Der Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Entleihterminal (1) fir mobile Fahrzeuge, insbesondere Fahrra-
der, mit einem Gehause (2) und einem im Geh&use (2) vorgese-
henen Funkmodul (3) zur Herstellung einer Funkverbindung mit ei-

ner Zentrale (4),

dadurch gekennzeichnet,

dass auf dem Funkmodul (3) eine Software zur Steuerung des
Entleih- und Ruckgabevorganges fur Fahrzeuge und eines Be-
zahlvorganges gespeichert ist, ohne dass ein weiterer separater
Prozessor zur Steuerung des Entleih- und Rickgabevorganges
und/oder des Bezahlvorganges erforderlich ist und/oder dass das
Funkmodul (3) zum Empfangen und zur Verarbeitung von von der
Zentrale drahtlos Ubertragener Software ausgebildet ist, so dass
der gesamte Entleih-, Rickgabe- und Bezahlvorgang Uber das
Funkmodul (3) und die darauf geladene oder Ubertragene Softwa-

re ablauft."

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag wurde im kennzeichnenden Teil die Software als

maschinenlesbare Software gekennzeichnet.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde hat keinen Erfolg, wobei
der Senat den Antrag der Beschwerdeflihrerin so auslegt, dass sie mit ihrer Be-
schwerde fur den Fall, dass die Prifungsstelle der Beschwerde nicht antragsge-
maf abhilft, die gemal 8§ 49 PatG vorgesehene Entscheidung durch das Patent-
gericht beantragt.

Nach Uberzeugung des Senats hat die Priifungsstelle die Anmeldung aus den im
Beschluss genannten Grinden zu Recht zurliickgewiesen. Der Senat ist weiterhin
der Uberzeugung, dass auch aus den im Bescheid vom 4. August 2009 genannten
Grunden die in der Sache nur unwesentlich geanderten Anspriiche nicht gewéahr-
bar sind. Auf diesen Bescheid wird verwiesen (vgl. BGH GRUR 1993, 896 — Leis-
tungshalbleiter).

Die Anmelderin stellt zwar zutreffend fest, dass ein zum allgemeinen Fachwissen
gehorender technischer Sachverhalt dem Fachmann noch nicht nahelegt, sich bei
der Losung eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu bedienen,
wenn lediglich keine Hinderungsgrinde zu Tage treten. Es muss vielmehr auch

ein Anlass vorhanden sein, um diese Mal3nahmen zu ergreifen.

Im vorliegenden Fall ergibt sich aber dieser Anlass zum Einen durch den Zwang
zur Energieeinsparung, der fir alle solar-, akkumulator- oder batteriebetriebenen
Gerate ohne Netzanschluss typisch ist, zum Anderen durch die Tatsache, dass in
der DE 20 2006 004 849 U1 die Schaltung zur Steuerung des Entleih- und Rick-
gabevorganges und des Bezahlvorganges nicht beschrieben ist, und der Fach-

mann somit gezwungen ist, sich dartiber Gedanken zu machen.



2. Fur die Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemald 8 80 Abs. 3 PatG bestand
keine Veranlassung.

Ob die Beschwerdegeblhr zuriickgezahlt wird, steht im pflichtgemafl3en Ermessen
des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstande der Billig-
keit widerspricht, die Gebuhr einzubehalten. Solche besonderen Umstande kon-
nen u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prifungsstelle liegen, soweit
der Verfahrensverstol3 ursachlich fur die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Schulte,
PatG, 8. Aufl.,, 8 73 Rdn. 132 ff. m. N. w.; Benkard, PatG, 10. Aufl., 8 80 Rdn. 23
und 28 m. N. w.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal, BPatGE 47, 224,
231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerat; BPatG Mitt. 2010, 41, 43

— Mobilfunknetzwerk).

Es liegt zwar insoweit ein Verfahrensfehler vor, als die Prifungsstelle die Bitte
bzw. den Antrag der Anmelderin vom 4. Oktober 2010, ins schriftliche Verfahren
Uberzugehen, offenbar unbericksichtigt gelassen hat und - wie sich aus dem ers-
ten Absatz der Niederschrift Uber die Anh6rung vom 5. Oktober 2012 ergibt - von
einem nach wie vor bestehenden Antrag auf Anhérung vom 26. April 2010 ausge-
gangen ist. Der Antrag auf Ubergang ins schriftliche Verfahren, mit dem die An-
melderin konkludent ihren urspringlichen Antrag auf Anhérung zuriickgenommen
hat, wurde in der Anhdrung nicht verbeschieden und es ist auch an keiner Stelle in
der Niederschrift Uber die Anhorung oder in den Beschlussgrinden vom

13. Oktober 2012 auf ihn eingegangen.

Jedoch ist es rechtlich nicht zu beanstanden, dass die Prifungsstelle die Anho-
rung gleichwohl ohne Antrag der Anmelderin durchgefiihrt hat, da die Prifungs-
stelle die Beteiligten stets auch von Amts wegen laden und anhéren kann, wenn
sie das fur erforderlich bzw. sachdienlich erachtet (§ 46 Abs. 1 Satz 1 PatG). Mit
dieser Kann-Bestimmung ist der Prifungsstelle ein Ermessen eingerdumt, das ge-
richtlich nur im eingeschrankten Umfang auf RechtmaRigkeit, nicht jedoch auch
auf ZweckmaRigkeit hin Uberprifbar ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 46 Rdn. 7,



Einl. Rdn. 141). Ob es zweckmafig war, eine Anhorung im Priufungsverfahren
durchzufihren, zu der voraussichtlich niemand erscheinen wird, kann deshalb da-
hinstehen. Nachdem der Antrag der Anmelderin, ins schriftliche Verfahren Gberzu-
gehen, jedoch erst einen Tag vor dem geladenen Anhérungstermin beim Patent-
amt eingegangen ist, und gleichzeitig gednderte Patentanspriche nach Haupt-
und Hilfsantrag eingereicht worden sind, lasst die Aufrechterhaltung des Anho-
rungstermins als sachdienlich jedenfalls keine Ermessenstberschreitung erken-
nen, zumal angesichts der Kkurzfristigen Eingabe der Anmelderin vom
4. Oktober 2010 nicht auszuschlieBen war, dass ihr Bevollmachtigter oder sie
selbst den anberaumten Termin am 5. Oktober 2012 doch wahrnehmen wirde.
Der Versuch des Bevollmachtigten der Anmelderin, die zustandige Pruferin am
1. Oktober 2010 telefonisch zu erreichen, ist offenbar gescheitert, zumindest ist
nicht aktenkundig, ob und ggfls. wann die Pruferin die behauptete Nachricht des

Bevollméachtigten auf inrem Anrufbeantworter abgehort hat.

Fraglich erscheint, ob - wie von der Anmelderin geltend gemacht - durch die Ein-
fuhrung zweier neuer Druckschriften (D6 und D7) in der mundlichen Anhdrung,
welche in dem Zuriickweisungsbeschluss zur Begriindung der fehlenden erfinderi-
schen Tatigkeit beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfs-
antrag herangezogen worden sind, das rechtliche Gehor der in der Anhdrung nicht
erschienenen Anmelderin verletzt worden ist. Mit der Ruge der Verletzung rechtli-
chen Gehors kann u. a. geltend gemacht werden, dass die entscheidende Stelle
ihrer Entscheidung Erkenntnisse, insbesondere neue Tatsachen, zugrunde gelegt
hat, zu denen ein Verfahrensbeteiligter vorher nicht Stellung nehmen konnte. Die-
se Verpflichtung besteht unabhangig davon, ob die Entscheidung nach mundlicher
Verhandlung (bzw. Anh6rung) oder im schriftlichen Verfahren ergangen ist (vgl.
BGH GRUR 2009, 1192 (Nr. 16 und 20) - Polyolefinfolie; sowie speziell fir das
Prufungsverfahren vor dem Patentamt § 48 Satz 2 i. V. m. 8§42 Abs. 3 Satz 2
PatG). Dabei ist allerdings die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl.
BPatGE 8, 40; E 13, 76; E 46, 86) und die Uberwiegende Auffassung in der Litera-
tur (vgl. Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 249 f.; Benkard, PatG, 10. Aufl., 8§ 93



Rdn. 7; Busse, PatG, 6. Aufl., 8 93 Rdn. 9) zu berlcksichtigen, wonach in dem
Fall, dass ein ordnungsgemal} geladener Beteiligter zu einer miundlichen Verhand-
lung vor dem Bundespatentgericht nicht erscheint, dessen Anspruch auf rechtli-
ches Gehor grundsatzlich gewahrt ist. Mit der ordnungsgeméfen Ladung ist dem
Beteiligten namlich Gelegenheit gegeben worden, sich in der mindlichen Ver-
handlung zu den entscheidungserheblichen Gesichtspunkten zu &uf3ern. Nimmt
ein Beteiligter diese Gelegenheit nicht wahr, muss er auch mit einer sich in der
mundlichen Verhandlung ergebenden Anderung der Entscheidungsgrundlage
rechnen, insbesondere mit der Nennung neuer Entgegenhaltungen. Zwar ergeben
sich gewisse Zweifel an dieser Auffassung, da die Gelegenheit sich zu einer Tat-
sache zu aul3ern voraussetzt, dass der Beteiligte die betreffende Tatsache kennt
oder zumindest bei Anwendung der zu erwartenden Sorgfalt kennen kénnte. Dies
aber wirde in der Regel erfordern, dass neue Tatsachen, auf welche die Entschei-
dung gestutzt werden soll, einem zur mindlichen Verhandlung nicht erschienenen
Beteiligten vor der Entscheidung mitgeteilt werden muissen (vgl. BGH
BIPMZ 1992, 496, 498 - Entsorgungsverfahren; GRUR 2011, 656 (Nr. 12) — Modu-
larer Fernseher). Es kann hier jedoch dahinstehen, ob die Prifungsstelle im Hin-
blick auf den Antrag der Anmelderin und zur ausreichenden Wahrung des rechtli-
chen Gehors den Anhérungstermin aufheben und der Anmelderin im schriftlichen
Verfahren vor der Entscheidung tber die Anmeldung noch die in Rede stehenden
Druckschriften hatte Ubermitteln missen. Denn selbst wenn man hiervon ausge-
hen und eine Verletzung rechtlichen Gehérs annehmen wollte, kdme gleichwohl
eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr nicht in Betracht, weil auch ei-
ne - unterstellt - verfahrensfehlerhafte Verwertung der neuen Druckschriften nicht

ursachlich fur die Beschwerdeeinlegung war.

Dabei kommt dem Umstand entscheidende Bedeutung zu, dass sich die Rechtsla-
ge durch die Einfihrung der neuen Druckschriften nicht geéndert hat. Die von der
Prufungsstelle im Erstbescheid getroffene Beurteilung der Anmeldung gilt namlich
sinngemal auch fur die geltenden Anspriiche. Die Anmelderin hatte auch ausrei-

chend Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, und diese auch genutzt. Es gibt



keine Anhaltspunkte dafir, dass die Anmelderin von einer Beschwerde Abstand
genommen hatte, wenn die Prufungsstelle auf der Basis des Erstbescheids ent-
schieden hatte oder die Anmelderin die neuen Druckschriften vor Beschlussfas-

sung gekannt hatte, und dazu hatte Stellung nehmen kénnen.

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz J. Miller
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