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17 W (pat) 28/12
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 319.7-53

hier: Rickzahlung der Beschwerdegebuhr

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 11.Juni 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt
und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase.

Sie tragt die Bezeichnung

»oystem zur Schatzung der Fahrzeugdynamik in Echtzeit”.

Die Anmelderin hat auf den Bescheid der Prifungsstelle vom 29. Marz 2010 mit
ihrer Erwiderung vom 24. August 2010 neue Patentansprtiche und Beschreibungs-
seiten eingereicht sowie hilfsweise eine Anhorung beantragt. Am 19. Dezem-
ber 2011 ist die Anmeldung von der Prifungsstelle zuriickgewiesen worden. Eine
Anhdrung wurde als nicht sachdienlich bezeichnet, da der sachliche Gehalt des
Patentbegehrens unstrittig sei und unterschiedliche Sichtweisen lediglich bezig-
lich des Zutreffens der Ausschlusskriterien des § 1 PatG existierten. Da der An-
melderin durch den Prufungsbescheid bereits ausreichendes rechtliches Gehor
gewahrt worden sei, sei eine Anhérung aus Grinden der Verfahrensékonomie

nicht sachdienlich.

Die Anmelderin hat sich mit der Beschwerde gegen den Zuriickweisungsbe-
schluss gewendet und die Rickzahlung der Beschwerdegeblihr beantragt. Den
Antrag auf Ruckzahlung hat sie damit begriindet, dass die Ablehnung eines
Antrags auf Anh6rung nur ausnahmsweise in Betracht komme; im vorliegenden
Fall sei es aber nicht nachvollziehbar, warum es aus Grinden der Verfahrenstko-

nomie sachdienlicher sein kdnne, die Anmelderin auf den Beschwerdeweg zu ver-



weisen, als eine Anhdrung durchzufihren, um die gegenseitigen Auffassungen zu

einem zentralen Punkt personlich zu erdrtern.

Das Patentamt hat mitgeteilt, dass die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der
Jahresgebuhr als zurickgenommen gilt. Die Anmelderin hat den Antrag auf Ruck-
erstattung der Beschwerdegebuhr aufrechterhalten.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr ist zulassig. Auch nach Ruck-
nahme der Anmeldung kann die Rickzahlung der Beschwerdegebihr angeordnet
werden (8 80 Abs. 4 PatG). Dabei gilt die Nichtzahlung der Jahresgebihr gemaRi
§ 58 Abs. 3 PatG als Rucknahme der Anmeldung (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 80
Rdnr. 114 a. E.).

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr gemaRd § 80 Abs. 3 PatG entspricht der
Billigkeit, denn die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhdrung stellt
einen die Ruckzahlung rechtfertigenden Verfahrensversto3 dar. Eine - wenigstens
einmalige - Anh6érung ware gemaR 8 46 Abs. 1 Satz 2 (a. F.) PatG sachdienlich

gewesen.

Objektive, tragfahige Griinde, die die Ablehnung eines Antrags auf Anhérung
rechtfertigen kénnten, sind nicht ersichtlich. Das Verhalten der Anmelderin gab
keinen Anlass fir die Vermutung, dass eine Anndherung der gegensatzlichen
Standpunkte nicht mehr zu erwarten sei und die beantragte Anhorung das Verfah-

ren lediglich verzégern wurde.

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; 17 W (pat) 88/09; 17 W (pat) 18/10) immer wieder ausgefthrt



hat, ist das Prifungsverfahren in solchen Féllen méngelbehaftet. Es erscheint
durchaus denkbar, dass im Rahmen einer Anhorung das Verfahren soweit hatte
gefordert werden kdnnen, dass die Anmelderin auf die Einlegung der Beschwerde

verzichtet hatte.

Dr. Morawek Eder Baumgardt Dr. Forkel
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