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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 044 654.2-53

hier: Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 8. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys.
Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Der Anmelder hat am 21. September 2006 ein bzw. eine

,verfahren und Vorrichtung zur Zustandsdarstellung eines mehr-

stufigen Prozesses”

zum Patent angemeldet.

Sowohl auf den ersten als auch auf den zweiten Prifungsbescheid hin hat er je-
weils eine Anhorung beantragt. Die Prufungsstelle hat in ihrem Zurlickweisungs-
beschluss vom 1. September 2009 diese Antrage abgelehnt, da eine Anhdrung
nicht sachdienlich sei, denn die Anmeldung beinhalte keine besonderen Schwie-
rigkeiten oder Unklarheiten, der Standpunkt des Anmelders sei klar und eindeutig
formuliert und es bestehe kein weiterer Erklarungsbedarf. Zudem lie3e sich nicht
erwarten, dass in einer Anhdrung eine Einigung zu erzielen ware, da lediglich der
Austausch bereits bekannter, aber divergierender Argumente im Vordergrund
stinde. Aus Griunden der Verfahrensékonomie sei eine Anhdrung daher nicht

sachdienlich gewesen.

Der Anmelder hat sich mit der Beschwerde gegen den Zurlckweisungsbeschluss
gewendet und die Rickzahlung der Beschwerdegebtihr beantragt. Den Antrag auf
Ruckzahlung hat er damit begriindet, dass es einen Verstol3 gegen das rechtliche

Gehor darstelle, wenn der Priufer einen vermuteten Verlauf einer Anhorung als



angebliche Tatsache feststelle. Zudem habe sich der Prufer nicht mit allen Argu-

menten des Anmelders auseinandergesetzt.

Die Anmeldung gilt wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr als zuriickgenommen.

Der Anmelder hat den Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebthr auf-

rechterhalten.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr ist zulassig. Auch nach
Rucknahme der Anmeldung kann die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr ange-
ordnet werden (8 80 Abs. 3 und 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahres-
gebuhr gemal § 58 Abs. 3 PatG als Ricknahme der Anmeldung (Schulte, PatG,
8. Aufl.,, 8 80 Rdnr. 113 a. E.).

Die Riickzahlung der Beschwerdegebihr gemaf3 § 80 Abs. 3 PatG entspricht der
Billigkeit, denn die Ablehnung der von dem Anmelder beantragten Anhérung stellt
einen die Ruckzahlung rechtfertigenden Verfahrensversto3 dar. Eine — wenigstens

einmalige — Anhdrung ware sachdienlich gewesen.

Objektive, tragfahige Grinde, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhdrung
rechtfertigen konnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten des Anmelders gab
keinen Anlass fir die Vermutung, dass eine Anndherung der gegensatzlichen
Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhoérung das Verfah-

ren lediglich verzégern wirde.

Wie der Senat in einer Vielzahl von Entscheidungen (vgl. beispielhaft
17 W (pat) 71/09; 17 W (pat) 76/09; 17 W (pat) 82/09; 17 W (pat) 86/07;

17 W (pat) 59/07) immer wieder ausgefuhrt hat, ist das Prufungsverfahren in sol-



chen Fallen mangelbehaftet. Es erscheint durchaus denkbar, dass im Rahmen
einer Anhorung das Verfahren soweit hatte gefordert werden kdnnen, dass der
Anmelder auf die Einlegung der Beschwerde verzichtet hatte.

Dr. Morawek Eder Dr. Thum-Rung Hoffmann
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