BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 56/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 81 101.9

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 20. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Strol3ner und der Richter Dipl.-Phys. Brandt,
Dipl.-Phys. Dr. Friedrich und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerdegebihr nach dem Patentkostengesetz wird nicht
zurlckgezabhilt.

ECLI:DE:BPatG:2017:201017B23Wpat56.17.0



Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
mit Beschluss vom 3. Mai 2017, der dem patentanwaltlichen Vertreter der Anmel-
derin am 8. Mai 2017 zugegangen ist, die Patentanmeldung mit dem amtlichen
Aktenzeichen 197 81 101.9 gemal} § 48 PatG aus den Grinden des Bescheids
vom 8. Juli 2015, auf den sie verwiesen hat, zuriickgewiesen.

Mit Prufungsbescheid vom 8. Juli 2015 hat die Prufungsstelle als formalen Mangel
missbilligt, dass die Anmelderin der Aufforderung, druckfahige Unterlagen einzu-
senden, nur eingeschrankt nachgekommen sei. Anspruch 1 geniige durch man-
gelhafte grammatikalische Formulierung im kennzeichnenden Teil nicht den An-
forderungen, derer es fir eine Patenterteilung bedirfe. In den Unteransprichen 7
und 11 sei von einem ,Halterechen” die Rede, so dass der Begriff ,,Haltemittel” des
Hauptanspruchs nicht durchgangig verwendet werde. In der Ausgestaltung des
unabhangigen Anspruchs 1 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unter-
anspriuche 2 bis 11 sei die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und kennzeichnen-
dem Teil nicht eindeutig, wodurch die Unteranspriche in ihrer jetzigen, zweiteili-
gen Form nicht gewahrbar seien. Gleiches gelte fiir die Ausgestaltung des unab-
hangigen Anspruchs 13 durch geeignete Merkmalskombinationen der Unteran-
spruche 14 bis 17. Somit sei eine Patenterteilung ohne eine entsprechende Klar-
stellung nicht mdglich, da Uber eine Anmeldung nur einheitlich entschieden wer-
den konne.

Im Blick auf die Patentfahigkeit hat die Prifungsstelle mit Prifungsbescheid vom
8. Juli 2015 ausgefihrt, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sei, soweit er
klar sei, nicht patentfahig, weil Anspruch 1 im Blick auf eine Kombination der
Druckschriften 1 (WO 96/12 294 Al) und 4 (US 4 839 028 A) nicht erfinderisch sei,
was die Prufungsstelle im Einzelnen erlautert hat. Die Merkmale der Unteranspri-
che 2 bis 6 und 8 bis 11 seien weder fur sich noch in Kombination miteinander ge-
eignet, die Patentfahigkeit eines entsprechend eingeschrankten Schutzbegehrens
des bezogenen Anspruchs zu begriinden. Zu den Unteranspriichen 7 und 12, so-
weit sie klar seien, sei nichts Patenthinderndes ermittelt worden. Die Patentfahig-



keit des klargestellten unabhangigen nebengeordneten Anspruchs 13 sei bereits
in Aussicht gestellt worden. Mit dem Anspruch 13 seien auch dessen Unteran-
spruche voraussichtlich patentfahig. Mit den vorliegenden Unterlagen sei eine Pa-
tenterteilung nicht mdoglich; vielmehr sei bei Fortbestehen o.g. Patenthinde-
rungsgrinde mit der Zurtckweisung der Anmeldung zu rechnen. Auf fakultative
Merkmale in den abhangigen Anspriichen 8, 11, 14 und 15 werde nachrichtlich
hingewiesen. Diese Anspriiche seien in ihrer jetzigen Form keinesfalls geeignet,
eine Patentfahigkeit eines unabhangigen Anspruchs durch ihre wortliche Uber-
nahme herzustellen. In dem Anschreiben vom 8. Juli 2015 zum Prifungsbescheid
vom 8. Juli 2015 ist der Anmelderin eine Frist zur AuRerung von 6 Monaten ge-
wahrt worden.

Nach einem Fristverlangerungsantrag der Anmelderin vom 16. Mai 2016 ist die
AuRerungsfrist seitens der Priifungsstelle mit Schreiben vom 18. Mai 2016 bis
zum 12. September 2016 verlangert worden. Mit an den patentanwaltlichen Ver-
treter der Anmelderin am 20. Oktober 2016 per Empfangsbekenntnis versendeten
Bescheid vom 18. Oktober 2016 hat die Prifungsstelle der Anmelderin nochmals
eine Frist von 1 Monat gewahrt. Der Bescheid vom 18. Oktober 2016 ist dem pa-
tentanwaltlichen Vertreter der Anmelderin nach vergeblichen Zustellungsversu-
chen am 23. Februar 2017 durch Postzustellungsurkunde zugestellt worden.

Nach Ablauf der Frist hat die Prufungsstelle die Anmeldung durch Beschluss vom
3. Mai 2017 aus den Grinden des Bescheids vom 8. Juli 2015 zuriickgewiesen.

Mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 gilt die Anmeldung jedoch wegen Nicht-
zahlung der Jahresgebuhr bereits als zuriickgenommen (8 58 Abs. 3 PatG i. V. m.
8§ 7 Abs. 1 PatKostG), was am 27. Juli 2017 in dem beim Deutschen Patent- und
Markenamt gefuhrten Patentregister veréffentlicht worden ist.

Die Anmelderin hat durch ihren patentanwaltlichen Vertreter am 6. Juni 2017 ge-
gen den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse HO1L vom 3. Mai 2017 gegen-
Uber dem Deutschen Patent- und Markenamt Beschwerde eingelegt und am sel-
ben Tag die Geblihr im Beschwerdeverfahren nach §2 Abs.1 Anlage B. I.
Nr. 401 300 PatKostG in Hohe von 200 € gezahlt. Nachdem das Deutsche Patent-



und Markenamt der Beschwerde nicht abgeholfen hat, hat es diese dem Bundes-
patentgericht vorgelegt.

Mit Schreiben vom 6. August 2017, per Fax im Bundespatentgericht eingegangen
am 7. August 2017, hat die Anmelderin durch ihren patentanwaltlichen Vertreter
die Beschwerde zuriickgenommen und die Rickerstattung der Beschwerdegebihr
beantragt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Es war nach 8 80 Abs. 3 PatG nicht anzuordnen, dass die Beschwerdegebuhr
nach dem Patentkostengesetzes zurtickgezahlt wird, weil eine Rickzahlung der
Beschwerdegebihr nicht der Billigkeit entspricht.

Das Bundespatentgericht kann nach § 80 Abs. 3 PatG von Amts wegen anordnen,
dass die Beschwerdegebuhr zurtickgezahlt wird. Eines Antrags bedarf es nicht.
Fur die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist billiges Ermessen mafl3gebend,
weil nach § 80 Abs. 3 PatG eine Rickzahlung angeordnet werden ,kann.” Die Be-
schwerdegeblhr wird daher zurtickgezahlt, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die
Billigkeit der Ruckzahlung kann sich unter anderem aus der Sachbehandlung
durch das Deutsche Patent- und Markenamt (z. B. sachliche Fehlbeurteilung, Ver-
fahrensfehler, Versto3 gegen Verfahrenskonomie) oder aus sonstigen Umstan-
den ergeben, die eine Einbehaltung der Gebuhr als unbillig erscheinen lasst
(Schulte/Puschel, PatG, 10. Aufl. 2017, 8 80 Rn. 113 f.). Die Anordnung der Ruck-
zahlung ist grundsatzlich immer dann billig, wenn bei ordnungsmafiger und an-
gemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurickweisungsbeschlusses nicht
in Betracht gekommen ware und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die
Einzahlung der Beschwerdegebuhr hatten vermieden werden koénnen (Schul-
te/Puschel, a.a. 0., 873 Rn.135 mit umfangreichen Rechtsprechungs-
nachweisen in FuB3note 323). Die Einbehaltung der Geblihr muss der Gerechtig-
keit widersprechen (Schulte/Puschel, a. a. O., 8 73 Rn. 138). § 80 Abs. 3 PatG ist



nach § 80 Abs. 4 PatG auch anzuwenden, wenn die Beschwerde oder die Anmel-
dung zuriickgenommen wird.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 6. Juni 2017 ist mangels Beschwer unzulas-
sig. Jedoch ergibt sich daraus kein Grund, die Beschwerdegebihr nach § 80
Abs. 3 PatG zurlickzuzahlen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist unzulassig, weil die Anmelderin nicht be-
schwert ist. Beschwer ist im deutschen Recht eine ungeschriebene Voraussetzung
fur die Zulassigkeit der Beschwerde. Liegt sie vor, so ist das Rechtsschutzbeduirf-
nis fur die Anrufung des Bundespatentgerichts in der Regel gegeben (Schul-
te/Puschel, a. a. O., 8 73 Rn. 45). Mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 galt
nach § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen Nicht-
zahlung der Jahresgebuhr als zurickgenommen. Die Anmelderin hat Beschwerde
gegen den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse HO1L des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 3. Mai 2017 am 6. Juni 2017 eingelegt, also zu einem Zeit-
punkt, zu dem die Anmeldung bereits als zuriickgenommen galt. Nach § 73 Abs. 3
Satz 2 PatG hat das Deutsche Patent- und Markenamt dann, wenn es der Be-
schwerde nicht abhilft, sie dem Bundespatentgericht vorzulegen. Auch wenn eine
Beschwerde unzulassig ist, ist allein das Beschwerdegericht zur Entscheidung be-
fugt (BGH, X ZB 14/08, Beschluss vom 16. Dezember 2008 — Gehausestruktur,
GRUR 2009, 521, 522 Rn. 6; Schulte/Pischel, a. a. O., 8§ 73 Rn. 114).

Auch unzulassige Beschwerden sind jedoch existente Beschwerden und als sol-
che nicht gebuhrenfrei. Ist die Beschwerdeerklarung unzuléssig, die Gebuhr aber
rechtzeitig gezahlt, ist die Beschwerde existent und damit als solche gebihren-
pflichtig. Nur wenn sowohl die Beschwerdeerkléarung als auch die Beschwerdege-
biahr nach Ablauf der Beschwerdefrist eingehen, gilt die unzulassige Beschwerde
als nicht erhoben und ist deshalb die Gebuhr zurtick zu zahlen (Schulte/Pischel,
a.a. 0., 873 Rn. 133 mit umfangreichen Nachweisen zur Spruchpraxis des
BPatG in den Ful3noten 318-320).

Dem steht auch die diesbeziigliche Rechtsprechung des BPatG nicht entgegen.
Anders als in dem Beschluss des BPatG vom 13. November 2014
(9 W (pat) 25/13, BIPMZ 2015, 133 f., Leitsatz, Rn. 11, 12, 14) ist die Beschwer-



degebuhr hier nicht zuriickzuzahlen. Denn im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung
am 6. Juni 2017 hat die Anmelderin gewusst oder hatte zumindest wissen kdnnen,
dass nach 8§ 58 Abs. 3 PatG i. V.m. § 7 Abs. 1 PatKostG die Anmeldung wegen
ihrer Nichtzahlung der Jahresgebihr mit Verfahrensstandstag vom 3. Mai 2017 als
zurickgenommen galt. Darin unterscheidet sich der vorliegende Fall grundlegend
von demjenigen, der dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom
13. November 2014 zu Grunde lag. Nach dem Beschluss des Bundespatentge-
richts (a. a. O.) ist die Beschwerdegebihr aus Billigkeitsgrinden dann zu erstat-
ten, wenn der Einsprechende im Zeitpunkt der fristgerecht eingelegten Be-
schwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung nicht gewusst hat und nicht
hat wissen kénnen, dass das angegriffene Patent vorher erloschen ist, und er kein
Rechtsschutzinteresse an dem rickwirkenden Widerruf des Patents hat (zustim-
mend Schulte/PUschel, a. a. O., 8 73 Rn. 164). In dem Fall, der dem Beschluss
vom 13. November 2014 zu Grunde lag, hatte die Einsprechende die Begriindung
des Beschlusses erst eine Woche vor Ablauf des Patents erhalten. Die Einspre-
chende konnte nicht erkennen, ob die zur Aufrechterhaltung des Patents erforder-
liche Jahresgebiihr gezahlt wurde oder nicht. Von der Patentinhaberin hatte die
Einsprechende das Erléschen des Patents nicht erfahren. Um ihr Rechtsmittel
nicht zu verlieren, war die Einsprechende gezwungen, Beschwerde einzulegen,
obwohl dies bei Einlegung objektiv nicht erforderlich gewesen war.

Eine fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt, die
ebenfalls einen Grund fiur die Rickzahlung der Beschwerdegebihr darstellen
kann, ist weder von Seiten der Anmelderin vorgetragen noch erkennbar. Ebenso
wenig sind weitere sonstige Umstande erkennbar, die es unbillig erscheinen las-
sen wurden, die Beschwerdegeblhr einzubehalten. Insbesondere hat die Pri-
fungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in ihrem mit der Beschwerde
angegriffenen Zurtckweisungsbeschlusses vom 3. Mai 2017 als gesetzlichen Zu-
rickweisungsgrund 8§ 48 Satz 1 PatG benannt, wonach die Patentanmeldung zu-
rickzuweisen ist, wenn die nach 8 45 Abs. 1 PatG gertgten Mangel nicht beseitigt
werden oder wenn die Priifung ergibt, dass eine nach den 88 1 bis 5 PatG pa-
tentfahige Erfindung nicht vorliegt.



Insofern war durch Beschluss auszusprechen, dass die Beschwerdegebihr nicht
zurtckgezahlt wird.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Beschwerdefihrer das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen
hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmangel gertugt

wird, namlich

dass das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmaflig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis
der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
dass einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-
den sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
als Bevollméchtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
walt als Bevollmachtigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle
des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist
mit einer prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge-
setz oder mit einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu verse-
hen. Die Eignungsvoraussetzungen fur eine Prifung und fur die Formate des



elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. StroRner Brandt Dr. Friedrich Dr. Himmelmann

pro



