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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...
(hier: Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr)

hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Marz 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und die
Richter Kéatker, Dipl.-Ing. Rippel und Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Antrag der Anmelderin auf Rickzahlung der Beschwerdege-

blahr wird zuriickgewiesen.

Grinde

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich durch Nichtzahlung von Jahres-
gebuhren fur die streitgegenstandliche Patentanmeldung erledigt hat, geht es al-

lein noch um den Antrag der Anmelderin auf Riickzahlung der Beschwerdegebuhr.

Am 18. Dezember 2002 hat die Anmelderin die inzwischen wegen Nichtzahlung
von Jahresgebihren als zurickgenommen geltende Patentanmeldung
mit der Bezeichnung

...“ eingereicht, deren Patentanspruch 1 lautet:

,verfahren zur Herstellung eines Kuhlkanalkolbens fur eine Brennkraft-
maschine, wobei von einem Innenbereich des Kuihlkanalkolbens zu-
mindest eine Offnung in Richtung eines Kuhlkanals hergestellt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Offnung durch einen Zirkularfrasvor-

gang hergestellt wird.”

Mit Prifungsbescheid vom 30. September 2003 hat die Prifungsstelle vier Druck-
schriften als Stand der Technik genannt und die vorlaufige Auffassung vertreten,
dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Téatigkeit be-

ruhe.



Die Druckschrift D1 (DE 101 05 762 Al) offenbare alle Merkmale des Oberbegriffs
des Verfahrens nach Anspruch 1. Wenn die angemeldete Erfindung ausgehend
von einem z. B. aus D1 zu entnehmenden Verfahren die Aufgabe (Vermeidung
eines Grats bzw. einer Fehlstellenbildung beim Einbringen der Kihlmittelzufthr-
bzw. -abfiihrbohrung fir den Kuhlkanal eines Kihlkanalkolbens) dadurch lose,
dass anstelle der aus D1 bekannten Bohrbearbeitung mittels Spiralbohrer ein Zir-
kular-Frasvorgang vorgesehen sei, so reiche dieses einzige Unterscheidungs-
merkmal nicht zur Begrindung der erfinderischen Tatigkeit aus. Dem Fachmann
seien verschiedenste spanabhebende Bearbeitungsverfahren zur Erzeugung von
Durchgangsbohrungen gelaufig. Insbesondere aus der D2 (DE 199 54 725 Al)
oder der D4 (PAJ: Patent abstracts of Japan. CD-ROM. 1992. JP 04311654 A) sei
ihm bekannt, dass fur die einzubringenden Kuhlmittelzuftihr- bzw. -abfihr-
bohrungen neben der reinen Bohrbearbeitung ebenso alternative spanende
Verfahren denkbar seien. Hier nun als spanendes Verfahren das Zirkular-Frasen
zu verwenden, liege im Bereich fachmannischen Wissens und Koénnens.
Insbesondere aus der D3 (DE 693 14 227 T2) sei dem Fachmann auch bekannt,
beim Einbringen von (auch unrunden) Durchgangsotffnungen in Verbund-
werkstoffen, die bei einer reinen Bohrbearbeitung verfahrensbedingte Gratbildung
bzw. Bildung von Fehlstellen dadurch zu vermeiden, dass zunachst ein Durch-
gangsloch mittels Bohrer vorgebohrt werde und daran anschlielBend mittels eines
Fraswerkzeuges kleineren Bohrlochdurchmessers die endgultige Bohrlochform
durch Zirkular-Frasen fertiggestellt werde.

Bezuglich der Vermeidung von Grat- bzw. Fehlstellenbildung bei der Erstellung
einer Durchgangsbohrung liege hier also eine zur Anmeldung identische Aufga-
benstellung vor, deren erforderliche Lésung fir den Fachmann ohne Weiteres auf
die Herstellung der Durchgangsbohrungen flur die Kuhimittelzufuhr- bzw. -abfuhr
eines Kuhlkanalkolbens anwendbar sei. Gegenwartig seien keine Merkmale er-
kennbar, die fur sich allein oder in Kombination eine patentbegriindende Wirkung

haben konnten. Sofern die Anmelderin eine andere Auffassung vertrete, sei dies



ausfuhrlich zu begriinden. Ansonsten misse mit der Zurtickweisung der Anmel-

dung gerechnet werden.

Im Anschluss an diesen Prifungsbescheid hat die Anmelderin mit funf Eingaben
unter Hinweis auf ein anhangiges paralleles Anmeldeverfahren beim Européi-
schen Patentamt jeweils eine Frist (-verlangerung) zur Stellungnahme um jeweils
12 Monate beantragt. Nachdem die Prifungsstelle mit Bescheid vom
26. Februar 2008 mitgeteilt hat, dass weitere Fristverlangerungsgesuche nur bei
eingehender Begrindung gewéhrt werden, hat die Anmelderin erneut mit Eingabe
vom 9. Februar 2009 mit formelhaften Hinweis auf eine gleichlautende européi-
sche Patentanmeldung und aus Grinden der Verfahrensékonomie eine
12 monatige Fristverlangerung beantragt. Daraufhin hat die Prifungsstelle mit Be-
scheid vom 20. Februar 2009 erneut eine Fristverlangerung bis zum
15. Februar 2010 bewilligt und nochmals darauf hingewiesen, dass weitere Frist-
verlangerungsgesuche nur bei eingehender Begriindung beriicksichtigt werden
konnten. Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist hat die Prifungsstelle mit Be-
schluss vom 9. Mérz 2010 die Zurtuckweisung der Anmeldung nach § 48 PatG be-
schlossen und dabei zur Begrindung auf den Prifungsbescheid vom

30. September 2003 verwiesen.

Gegen diesen Beschluss hat sich die Beschwerde der Anmelderin gerichtet, mit
der sie u. a. beantragt hat,

die Beschwerdegebuhr zurtckzuzahlen.

Zur Begrundung ihrer Beschwerde, mit der sie die Erteilung des Patents auf
Grundlage der urspriunglichen Unterlagen verfolgt hat, hat die Anmelderin vorge-
tragen, dass sie die Auffassung der Prifungsstelle nicht teile. In den entgegenge-
haltenen Druckschriften D1, D2 und D4 werde die Bohrung fur die Kihlmittelzufuhr
bzw. -abfuhr jeweils nur mittels Bohren hergestellt. Das Zirkularfrasen als das

kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 sei aufgrund seiner speziellen Kine-



matik jedoch komplizierter als Bohren oder einfaches Frasen. Demzufolge werde
der Fachmann von D1, D2 und D4 nicht auf das komplexere Zirkularfrasen schlie-
Ren. Auch soweit es in D2 heilde: ,das Bohren ... sondern auch weitere denkbar
sind“ oder in D4: ,drill or the like“ werde er eher auf das Rdumen schlie3en. Die-

ses sei aber dem Bohren, nicht hingegen dem Zirkularfrasen ahnlich.

Auch bei der D3 werde der Fachmann nicht auf das Zirkularfrdsen schlieen. Die
dort beschriebene Ausgestaltung des Fraswerkzeugkorpers stehe in Widerspruch
zur Anordnung der Werkzeugschneide beim Zirkualrfrdsen. Aul3erdem sei in der
D3 die Bearbeitung eines ganzlich anderen Materials, namlich Faserverbundwerk-
stoffen beschrieben, die bei Kolben fur Brennkraftmaschinen keine Verwendung
fanden. Der Patentanspruch 1 der gegenstandlichen Anmeldung beruhe damit auf

erfinderischer Tatigkeit.

Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr als zurtickge-
nommen gilt, hat die Anmelderin mitgeteilt, dass der Antrag auf Rickzahlung der

Beschwerdegebihr aufrechterhalten werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Der Antrag der Anmelderin auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht be-

grindet.

Die Entscheidung Uber die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr gemald 8§ 80
Abs. 3 PatG bestimmt sich nach billigem Ermessen, wobei sich die Billigkeit ins-
besondere aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben kann, etwa bei
sachlicher Fehlbeurteilung, Verfahrensfehlern oder Verstél3en gegen die Ver-

fahrens6konomie. Insgesamt mussen Umstande vorliegen, die es unbillig erschei-



nen lassen, die Beschwerdegebihr einzubehalten (vgl. Schulte, Patentgesetz,
9. Aufl,, 8 73, Rdn. 131, Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80, Rn. 90).

Nachdem die Anmelderin keine Verletzung rechtlichen Gehérs durch verfriihten
Erlass des Zurtickweisungsbeschlusses gertigt hat, was angesichts des Verfah-
rensablaufs hier auch offensichtlich nicht in Betracht kommt, und nachdem weder
ein sonstiger Verfahrensfehler erkennbar ist noch eine Begrindung der Anmelde-
rin vorliegt, worin sie vorliegend gerade die besonderen Billigkeitsgrinde sieht,
konnte ein Grund fur die Ruckzahlung allenfalls in einer etwaigen sachlichen Fehl-
beurteilung der Erfindungshoéhe durch die Prifungsstelle liegen.

Nach h. M. und Rechtsprechung ist die etwaige unrichtige Beurteilung von Neu-
heit, erfinderischer Tatigkeit, Stand der Technik, allgemeinem Fachwissen u. &.
entscheidungserheblichen Fragen selbst dann kein Rickzahlungsgrund, wenn ein
erfahrener Patentrechtler sie ohne weiteres als unzutreffend ansehen wirde (vgl.
Schulte, a. a. O. § 73, Rdn. 137 m. w. N.). Vielmehr missen zur unrichtigen Be-
urteilung besondere Umstande hinzutreten, wie etwa eine vollig neben der Sache
liegende Beurteilung, nicht nachvollziehbare, z. B. unverstandliche Begrindung,
rein behauptete und damit nicht belegte entscheidungserhebliche Tatsachen, ein
Abweichen von der gefestigten Amtspraxis oder Rechtsprechung oder etwa eine
aus sonstigen Griunden schlechterdings unvertretbare Entscheidung (vgl. Schulte,
a.a.0.)

Eine solche krasse Fehlbeurteilung ist hier weder erkennbar noch vorgetragen.
Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Prufungsstelle in offensichtlicher Weise
den technischen Gehalt der angemeldeten Erfindung verkannt hat, dass sie z. B.
vollig abliegende, nicht zum Stand der Technik gehdrende oder inhaltlich falsch
erfasste Entgegenhaltungen angefihrt oder etwa bei der anschliel3enden Beurtei-
lung der Erfindungshéhe anerkannte Mal3stéabe aul3er Acht gelassen hat.

Ob die Auffassung der Prufungsstelle letztlich sachlich richtig gewesen ist, insbe-

sondere ob die Beschwerdebegriindung - nachdem sie die Prufungsstelle bei der



Abhilfeprufung offenbar nicht Gberzeugt hat - fir den Senat Uberzeugend gewesen
ware, ist dann keine Frage der Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr, sondern der
Begriindetheit der Beschwerde, Uber die - nach Eintritt der Fiktion der Ricknahme

der Anmeldung gemalR § 6 Abs. 2 PatKostG - nicht mehr zu entscheiden ist.

Der Antrag der Anmelderin auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr war damit

zurickzuweisen.

Dr. Zehendner Katker Rippel Dr. Dorfschmidt
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