BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 7 W (pat) 12/15
Entscheidungsdatum: 4. November 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: PatG 8§ 123a Abs. 2 Satz 1, § 125a Abs. 1; ZPO § 130a
Abs. 1 Satz 1; ERVDPMAV § 1 Abs. 1

Weiterbehandlung 1V

Ein Weiterbehandlungsantrag unterfallt dem Anwendungsbereich des 8§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der
Verordnung tber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
(ERVDPMAV) und kann deshalb als elektronisches Dokument eingereicht werden.



7 W (pat) 12/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 019 863.9

(wegen Antrag auf Weiterbehandlung in elektronischer Form)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts am 4. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,
die Richterin Puschel und die Richterin Dr. Schnurr



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prifungsstelle fur
Klasse B60G des Deutschen Patent- und Markenamts vom
2. Marz 2015 aufgehoben.

2. Die Weiterbehandlung der Patentanmeldung
10 2012 019 863.9 wird angeordnet.

3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-
rickgewiesen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Am 10. Oktober 2012 meldete die Anmelderin beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Fahrzeug“ zum Patent an. Die An-
meldung wird beim Patentamt unter dem Aktenzeichen 10 2012 019 863.9 gefuhrt.
Durch Prifungsbescheid vom 4. Juni 2014 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung der Anmeldung als nicht neu er-
achtet werde, und ihr wurde eine viermonatige Frist zur Stellungnahme gesetzt.
Nachdem eine Antwort auf diesen Bescheid auch nach Fristablauf ausgeblieben
war, wies die Prifungsstelle fur Klasse B60G des Patentamts die Patentanmel-
dung durch Beschluss vom 14. Januar 2015 zurtick, welcher den Verfahrensbe-

volim&chtigten der Anmelderin zwei Tage spater zuging.

Die Anmelderin stellte daraufhin am 16. Februar 2015 in elektronischer Form Uber
das Portal ,DPMAdirekt” einen mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur
versehenen Antrag auf Weiterbehandlung, entrichtete die fir Weiterbehand-

lungantrage vorgesehene Gebihr in Hohe von 100 € und reichte zum Zwecke der



Nachholung der versdumten Handlung eine auf den Prufungsbescheid vom
4. Juni 2014 bezogene Erwiderung einschliel3lich geédnderter Anmeldungsunterla-

gen ein.

Der Weiterbehandlungsantrag wurde von der Prufungsstelle fur Klasse B60G des
Patentamts durch einen vom Priufer am 2. Marz 2015 signierten Beschluss zu-
rickgewiesen, der das Datum des 27. Februar 2015 tragt (im Folgenden: Be-
schluss vom 2. Marz 2015). Zur Begrindung wurde ausgefuhrt, der Weiterbe-
handlungsantrag erftlle nicht die in der Verordnung Uber den elektronischen
Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAYV) angegebe-

nen formellen Voraussetzungen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie
ist der Meinung, dass bei Weiterbehandlungsantrdgen dem Schrifttormerfordernis
auch durch Einreichung eines elektronischen Dokuments entsprochen werde. Je-
denfalls seit dem 25. Juli 2014 gestatte das Patentamt das Nachreichen von Un-
terlagen zu nationalen Patentanmeldungen als elektronische Dokumente. Dies er-
gebe sich aus dem vom 25. Juli 2014 datierenden DPMAdirekt-Newsletter Nr. 31
sowie aus der im Wesentlichen gleichlautenden Erlauterung zum Portal ,DPMAdi-
rekt* auf der Internetseite http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadi-
rekt/index.html (Stand 20. Februar 2015). Entsprechendes muisse auch fur die Ein-
reichung eines Weiterbehandlungsantrags gelten, bei dem es sich um einen
Nachgang zu einer Patentanmeldung handele. Im Ubrigen sei zu bedenken, dass
es fur eine Weiterbehandlung i. S. von § 123a PatG keines expliziten Antrags be-
durfe, da nach der Kommentarliteratur je nach Sachlage auch eine blof3e (und hier
auch erfolgte) Stellungnahme zum Inhalt des Prifungsbescheids ausreichen

kdnne.



Die Anmelderin beantragt sinngemars,

- den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse B60G des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 2. Marz 2015 aufzuhe-
ben,

- die Weiterbehandlung der Patentanmeldung
10 2012 019 863.9 und

- die Rickzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Auf einen entsprechenden Anheimgabebeschluss des Senats vom 15. April2016
ist die Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts dem Verfahren beige-
treten. In ihrer Stellungnahme vom 27. Juli 2016 hat sie die Auffassung vertreten,
der Weiterbehandlungsantrag sei zu Recht zurtickgewiesen worden, weil er die
Voraussetzungen der ERVDPMAV nicht erfiille. Zur Begrindung hat sie u. a. aus-
gefuhrt, das Bundesministerium der Justiz und fir Verbraucherschutz habe als
Verordnungsgeber durch die - enumerativ zu verstehende - Regelung des 8§ 1
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a), d) und e), Abs. 2 ERVDPMAV zum Ausdruck gebracht,
dass nicht alle im Erteilungsverfahren denkbaren Dokumente beim Patentamt auf
elektronischem Wege einreichbar seien. Ein Antrag auf Weiterbehandlung im
Sinne des 8§ 123a PatG stelle eine dort nicht explizit genannte Verfahrenshandlung
und keinen Nachgang zu einer oder im Zusammenhang mit einer dort genannten
Verfahrenshandlung dar. Ein zulassiger Weiterbehandlungsantrag lasse vielmehr
ein bereits durch einen Zurlickweisungsbeschluss beendetes Verfahren ,wieder-

aufleben®, indem der Zurtickweisungsbeschluss wirkungslos werde.

Dieses Normverstandnis entspreche auch dem Gesetzeszweck von 8§ 125a PatG
und der Intention des Verordnungsgebers der ERVDPMAYV. Denn durch diese
Vorschriften solle der elektronische Rechtsverkehr in Patentsachen vereinheitlicht
und an moderne Standards angepasst werden; die erforderliche technische Infra-
struktur solle in diesem Zusammenhang nach und nach aufgebaut werden. Hierbei

habe der Verordnungsgeber insbesondere die vom Patentamt entwickelte Anmel-



deplattform ,DPMAdirekt” im Blick gehabt. Die strukturierte Einreichung Uber den
elektronischen Eingangskanal ,DPMAdirekt” sei ausschlaggebend fur die effiziente
Bearbeitung der Schutzrechtsanmeldungen. Wirden dagegen wie hier nicht zu-
gelassene Dokumente eingereicht, fihre dies zu erheblichem zusatzlichem Ver-
waltungsaufwand und Fehlerpotential. Dieser technische Hintergrund sei auch bei
der Auslegung von § 1 ERVDPMAYV zu beachten.

Erganzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

Die gemalR 8§73 Abs. 1 PatG statthafte und auch im Ubrigen zulassige Be-
schwerde ist begriindet, weil das Patentamt den Antrag auf Weiterbehandlung
vom 16. Februar 2015 zu Unrecht zuriickgewiesen hat.

1. Nach der am 1. Januar 2005 neu in das Patentgesetz eingefuhrten Bestim-
mung des § 123a PatG kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung
beantragen, wenn, wie hier, nach einer vom Patentamt bestimmten Frist die Pa-
tentanmeldung zuriickgewiesen worden ist, mit der Folge, dass der Beschluss wir-
kungslos wird, 8 123a Abs. 1 PatG.

Dies ist hier erfolgt. Denn dem Patentamt ist am Montag, dem 16. Februar 2015,
also gemaf 8§ 99 Abs. 1 PatG, § 222 Abs. 1 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB
innerhalo  der mit Zustellung des Zurlickweisungsbeschlusses vom
14. Januar 2015 am 16. Januar 2015 bis zum 16. Februar 2015 laufenden Mo-
natsfrist des 8 123a Abs. 2 Satz 1 PatG, ein Antrag auf Weiterbehandlung zuge-
gangen, der zum Zwecke der Nachholung der versaumten Handlung i. S. d.
§ 123a Abs. 2 Satz 2 PatG mit der Ubersendung einer auf den Priifungsbescheid
vom 4. Juni 2014 bezogenen Erwiderung mit geanderten Anmeldungsunterlagen

verbunden war.


https://www.juris.de/jportal/portal/t/16n3/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=138&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201170936BJNE009102377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/16n3/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=138&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201170936BJNE017101301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/16n3/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=138&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR201170936BJNE017101301&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint

2. Entgegen der vom Patentamt vertretenen Rechtsansicht war der als
elektronisches Dokument eingereichte Weiterbehandlungsantrag wirksam. Er ent-
spricht den insoweit in § 125a Abs. 1 PatG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 ZPO,
§125a Abs.3 Nr.1i.V.m. 81 Abs. 1 ERVDPMAYV, § 12 DPMAYV festgelegten

Erfordernissen.

a) Zwar erfullt der Weiterbehandlungsantrag nicht das fur alle Antrage im
patentamtlichen Verfahren grundsatzlich zu fordernde Schriftftormerfordernis
I. S.d. §126 Abs. 1 BGB (vgl. Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., § 123a Rn. 11, Einl.
Rn. 316 m. w. N.).

Jedoch handelt es sich um eine Aufzeichnung als elektronisches Dokument, die
von der Rechtsfolgenverweisung des 8§ 125a Abs.1 PatG auf § 130a Abs. 1
Satz 1 ZPO als Ausnahme vom Schriftftormerfordernis zugelassen wird. Anwen-
dung findet § 125a PatG i. d. F. des Gesetzes zur Novellierung patentrechtlicher
Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom
19. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3830), welcher auf die Regelung des § 130a Abs. 1
Satz1 und 3, Abs. 3 ZPO verweist und in Absatz 3 Nr. 1 eine Verordnungser-
machtigung enthalt, von der das Bundesministerium der Justiz und fur Verbrau-
cherschutz zur Bestimmung der fur die Bearbeitung der Dokumente geeigneten
Form und zur Beschaffenheit der zu verwendenden elektronische Signatur durch
Erlass der Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen
Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) Gebrauch gemacht hat.

b) Der Weiterbehandlungsantrag unterfallt dem Anwendungsbereich des
8 1 ERVDPMAYV und zahlt damit zu den Dokumenten, die gemal3 § 12 DPMAV
I. V. m. 8 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) ERVDPMAYV als elektronisches Dokument beim

Patentamt eingereicht werden konnten.

aa) In der hier mafigeblichen, vom 1. Juli2014 bis zum 7. September 2015
geltenden Fassung (gemal Verordnung zur weiteren Modernisierung des Design-



rechts und zur Einfihrung des Nichtigkeitsverfahrens in Designangelegenheiten
vom 2. Januar 2014, BGBI. | S. 18) hat § 1 ERVDPMAYV folgenden Wortlaut:

,8 1 Signaturgebundene elektronische Kommunikation
(2) Beim Deutschen Patent- und Markenamt konnen elektronische
Dokumente in folgenden Verfahren signaturgebunden eingereicht
werden:
1. in Patentverfahren fir
a) Anmeldungen nach dem Patentgesetz und dem Gesetz
Uber internationale Patentibereinkommen,
b) Einsprtiche,
C) Beschwerden,
d) Rechercheantrage,
e) Prifungsantrage,
2. in Gebrauchsmusterverfahren ...
3. in Markenverfahren ...
4. in Designverfahren ...
(2) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt entsprechend dem
technischen Fortschritt weitere Verfahrenshandlungen, bei denen
Dokumente elektronisch eingereicht werden kénnen, und macht

diese im Bundesanzeiger bekannt.”

Nachdem Weiterbehandlungsantrage gemaR § 123a PatG in dieser Vorschrift
nicht explizit aufgefihrt sind, stellt sich die Frage, ob sie zum ,Patentverfahren®
I.S.d. 81 Abs. 1 Nr. 1 ERVDPMAV zu rechnen sind, oder ob es sich bei ihnen
um ,weitere Verfahrenshandlungen® i. S.d. 8§ 1 Abs. 2 ERVDPMAV handelt. Da
eine Bekanntmachung gemald der letztgenannten Vorschrift im Hinblick auf Wei-
terbehandlungsantrdge bislang nicht erfolgt ist, kdnnen diese in elektronischer
Form nur dann wirksam eingereicht werden, wenn sie dem 81 Abs.1 Nr.1
ERVDPMAYV unterfallen. Hiervon ist auf Grund der gebotenen Auslegung der Vor-
schrift auszugehen.



bb) Eine Auslegung der Vorschrift nach ihrem Wortlaut fihrt zunachst lediglich zu
der Feststellung, dass 8 1 Abs. 1 ERVDPMAYV angesichts der dort verwendeten,
weiten Oberbegriffe ,in Patentverfahren fir Anmeldungen®, ,in Patentverfahren flr
Einspriche® bzw. ,fur Beschwerden® keine enumerative Aufzahlung spezifischer
Verfahrenshandlungen enthélt, fir die Eingaben auf elektronischem Wege exklu-
siv vorgesehen sind. Im Ubrigen bleibt inr Wortlaut unscharf. So ware zu erwarten,
dass das ,patentamtliche Verfahren fir Anmeldungen® i.S.d. 81 Abs.1 Nr. 1
Buchst. a) ERVDPMAV die - jedoch unter 81 Abs.1 Nr.1 Buchst.d) und
Buchst. e) ERVDPMAYV explizit aufgefuhrten - Recherche- und Prufungsantrage
seinem Wortsinne nach mit umfasste. Welche ,weiteren Verfahrenshandlungen®
Absatz 2 in Abgrenzung zu Absatz 1 bezeichnet, ergibt sich aus dem Wortlaut der

Regelung allein nicht.

cc) Bei der gebotenen sachbezogenen Auslegung unter Berucksichtigung ihres
Adressatenkreises ist 8 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) ERVDPMAYV dahingehend zu
verstehen, dass es sich bei einem Weiterbehandlungsantrag um ein ,elektroni-
sches Dokument in Patentverfahren fur Anmeldungen nach dem Patentgesetz®
handelt, der das Patentverfahren fortsetzt. Der Begriff eines ,elektronischen Do-
kuments in Patentverfahren® umfasst demnach nicht lediglich verfahrenseinlei-
tende Anmeldungen i. S. v. § 34 PatG, § 3 PatV als solche, sondern das gesamte,
durch eine Anmeldung in Gang gesetzte Erteilungsverfahren einschlief3lich eines
Weiterbehandlungsantrags (in diesem Sinne Benkard/Schéfers, PatG, 11. Aufl.,
§ 125a Rn. 30, der alle Verfahrensvorgange einschliel3lich der Nebenverfahren fur
mitumfasst halt; vgl. auch Schulte/Schell, a. a. O-, § 125a Rn. 13), zumal im Falle

seines Erfolgs das Erteilungsverfahren fortgesetzt wird.

(1) Fur diese Auslegung spricht, dass eine Weiterbehandlung i. S.d. § 123a
PatG auch konkludent durch die Nachholung der versaumten Handlung i. S. d.
§ 123a Abs. 1 PatG beantragt werden kann, und dass Uber einen Weiterbehand-
lungsantrag - anders als Uber einen Wiedereinsetzungsantrag - nicht zwingend

durch einen formlichen Beschluss entschieden werden muss (Schulte/Schell,



a. a. 0., 8 123a Rn. 24). Die Rechtsfolge der Weiterbehandlung tritt ohne Weiteres
ein, wenn innerhalb der Monatsfrist des § 123a Abs. 2 Satz 1 PatG beim Patent-
amt bei Zahlung der Weiterbehandlungsgebtihr eine sachliche Stellungnahme zu
den im vorangegangenen patentamtlichen Bescheid enthaltenen formellen oder
inhaltlichen Beanstandungen eingeht, bei welcher es sich um eine Erwiderung
oder um geanderte Anmeldeunterlagen handeln kann (vgl. BPatG,
7 W (pat) 52/14, Beschl. v. 19. Februar 2015, BPatGE 54, 267 — Weiterbehand-
lung Ill; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., 8 123a Rn. 9; Schulte/Schell,
a.a. 0., §123a Rn. 11). Wird auf diese Weise das bisherige Anmeldeverfahren
fortgesetzt, unterscheiden sich die beim Patentamt einzureichenden Unterlagen
inhaltlich nicht von einer Eingabe gleichen Inhalts, die, vor Ergehen eines Zurtck-
weisungsbeschlusses eingereicht, ohne weiteres zum ,patentamtlichen Verfahren
fur Anmeldungen®i. S. d. 8 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) ERVDPMAYV zahilt.

(2) Dem steht auch nicht entgegen, dass das patentamtliche Verfahren zunéchst
durch den Zurickweisungsbeschluss beendet wird, und dass dieser erst wir-
kungslos wird, wenn dem Patentamt ein wirksamer Weiterbehandlungsantrag zu-
geht. Denn zum einen ist das Erteilungsverfahren durch den Erlass eines Zuriick-
weisungsbeschlusses, solange dieser noch keine Bestandskraft erlangt hat, nicht
abgeschlossen. Und zum anderen wurde die Vorschrift des § 123a PatG im
Jahre 2005 (durch Art. 21 Abs. 1 Kostenbereinigungsgesetz, BGBI. 2001, | 3656)
gerade mit dem Ziel eingefuhrt, dem vor dem Patentamt Saumigen die Durchfih-
rung eines oft aufwandigen Wiedereinsetzungsverfahrens zu ersparen (vgl. BT-
Drs. 14/6203, S. 64 zu Nr. 35). Gerade weil bei der Bearbeitung eines Weiterbe-
handlungsantrags im Vergleich zum Wiedereinsetzungsverfahren zusatzliche
Prufungsschritte, insbesondere die Feststellung fehlenden Verschuldens, entfal-
len, steht dieser der Einreichung von Anmeldungsunterlagen vor Erlass eines Zu-
rickweisungsbeschlusses systematisch gesehen naher als einer in 81 Abs. 2

ERVDPMAV nicht spezifizierten, weiteren Verfahrenshandlung.
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(3) Eine solche Auslegung erscheint zugleich zum Schutz der Anmelder als
Adressaten des § 1 ERVDPMAV i. V. m. § 12 DPMAYV geboten. Ein Anmelder, der
einen Weiterbehandlungsantrag stellen und sich des elektronischen Rechtsver-
kehrs bedienen méchte, vermag der zitierten Vorschrift ndmlich keinen Hinweis
darauf zu entnehmen, dass ein Weiterbehandlungsantrag von ihrem Anwen-
dungsbereich nicht umfasst ware und er sich dieses - grundséatzlich durch das
Patentamt seit 1. Juni 2011 fur die Patentverfahren ertffneten Kommunikations-
weges - in diesem Falle nicht rechtswirksam bedienen kénnte. Etwas anderes
ergibt sich fur Anmelder bislang weder aus der Rechtsprechung, noch aus der die
Bearbeitungsvoraussetzungen betreffenden Vorschrit des 84 ERVDPMAV
i. V. m. den von der Beschwerdeflihrerin bezeichneten Publikationen des Patent-
amts. Auch die dem angefochtenen Beschluss beigeflgte Rechtsmittelbelehrung

enthalt keinen diesbezuglichen Hinweis.

(4) Auch wenn das Patentamt - wie es in seiner Stellungnahme vom
27. Juli 2016 ausgefuhrt hat - zur strukturierten Ubergabe von Weiterbehand-
lungsantragen Uber den elektronischen Anmeldeweg ,DPMAdirekt” an die Fach-
anwendung auf der Grundlage der bislang modellierten Client-Software derzeit
nicht in der Lage sein sollte, steht dies der genannten Auslegung der Vorschrift
des 8 1 ERVDPMAYV nicht entgegen. Insoweit handelt es sich um einen inneror-
ganisatorischen Umstand im ausschlie3lichen Einflussbereich des Patentamts, der
in der Formulierung der 88 1, 4 ERVDPMAV keinen hinreichenden Niederschlag
gefunden hat und zudem im Zeichen des technischen Fortschritts elektronischer

Aktenbearbeitung dem standigen Wandel unterliegen diirfte.

c) Die Anmelderin hat auch, wie in 8 3 Abs. 1 Satz 1, 2 ERVDPMAYV vorgese-
hen, die vom Patentamt zur Verfligung gestellte Zugangs- und Ubertragungssoft-
ware verwendet und den Antrag beim Patentamt unter Verwendung der elektroni-
schen Annahmestelle des Deutschen Patent- und Markenamts eingereicht. Dass
diese Einreichung - wie das Patentamt in seiner Stellungnahme vom 27. Juli 2016

erklart hat - ,systemwidrig als Bescheidserwiderung“ geschehen ist, steht ihrem
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Wirksamwerden nicht entgegen. Der Rechtsfolgenverweisung des § 125a Abs. 1
PatG auf § 130a Abs. 3 ZPO entsprechend ist fur den Zugang eines elektroni-
schen Dokuments seine Aufzeichnung durch die fur den Empfang bestimmte Ein-
richtung des Patentamts maf3geblich und ausreichend. Eine solche Aufzeichnung
hat hier, wie das Patentamt in seiner Stellungnahme auch erlautert hat, dadurch
stattgefunden, dass ihm der Weiterbehandlungsantrag tber den elektronischen

Anmeldeweg ,DPMAdirekt” erfolgreich Gbermittelt worden ist.

d) Der Weiterbehandlungsantrag vom 16. Februar 2015 ist, 8 3 Abs. 3 Satz 1
zweite Alternative ERVDPMAYV entsprechend, mit einer fortgeschrittenen elektro-
nischen Signatur i. S.d. 8 2 Nr. 2 SigG versehen, die von einer internationalen
Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben
wird und sich zur Bearbeitung durch das Patentamt eignet. Es handelt sich um die
vom Europaischen Patentamt herausgegebene Online Services Smartcard.

Mithin entspricht der Weiterbehandlungsantrag vom 16. Februar 2015 den Form-
erfordernissen des 8§ 125a Abs. 1 PatG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 125a
Abs. 3Nr. 1 PatGi.V.m. 8 1 Abs. 1 ERVDPMAYV, § 12 DPMAV.

3. Auch die weiteren Voraussetzungen fir die Weiterbehandlung sind erfllt.
Insbesondere wurde die Weiterbehandlungsgebtihr in Héhe von 100 EUR gemal
Geb.-Verz. Nr. 313 000 der Anlage zu 8 2 Abs. 1 PatKostG mittels des dem An-
trag vom 16. Februar 2015 beigefigten DPMA-Formulars A9532 fristgerecht ent-
richtet, 8 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG, § 123a Abs. 1 PatG.

4. Somit ist die Weiterbehandlung der Patentanmeldung 10 2012 019 863.9
anzuordnen. Damit ist der Zurtickweisungsbeschluss vom 14. Januar 2015 von
Gesetzes wegen wirkungslos, weshalb dieser keiner gesonderten Aufhebung be-
darf, 8 123a Abs. 1 PatG.
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5. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist nicht begriindet. Ge-
mank § 80 Abs. 3 PatG kann die Rickzahlung der Beschwerdegebihr angeordnet
werden, wenn dies nach den Umstdnden des Einzelfalles aus Billigkeitsgrinden
geboten erscheint. Auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens kommt es inso-
weit nicht an. In diesem Einzelfall erscheint es nicht unbillig, die Beschwerdege-
bihr einzubehalten. Denn das Patentamt hat in der Beurteilung der Formbedurf-
tigkeit einer Verfahrenshandlung eine abweichende Rechtsauffassung vertreten
und diese auch begrindet. Dieser von der Auslegung einer materiellen Norm ab-
hangige Einzelfall, fir den noch keine Rechtsprechung vorliegt, ist Fallen nicht
gleichzustellen, in denen das Verfahren vor dem Patentamt etwa an einem schwer
wiegenden Verfahrensfehler gelitten hat und die Beschwerdegebihr aus diesem
Grunde zu erstatten ware (vgl. hierzu Benkard/Schéafers/Schwarz, PatG, a. a. O.,
8 80 Rn. 22).

6. Die Rechtsbeschwerde wird gemald § 100 Abs. 2 Nr. 1, 2 erste Alternative

PatG zugelassen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben.
Diese kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof

zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
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zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Rauch Dr. Schnurr Puschel

Pr



