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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 95 962.1

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Marz 2019 durch die Vorsitzende Richterin Dipl.-Ing. Wickborn sowie den
Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber und den Richter
Dipl.-Ing. Altvater

ECLI:DE:BPatG:2019:190319B18Wpat21.16.0



beschlossen:

Die Riickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren, das sich durch Nichtzahlung von Jahres-
gebuhren fur die Patentanmeldung in der Hauptsache erledigt hat, war allein noch
Uber den Antrag der Anmelderin auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr zu ent-

scheiden.

Am 16. Januar 2001 hat die Anmelderin die inzwischen wegen Nichtzahlung von
Jahresgebuhren als zuriickgenommen geltende Patentanmeldung 101 95 962.1
mit der Bezeichnung ,Verfahren und Einrichtung zum Aufteilen einer Ressource
zwischen mehreren Threads in einem mehrfadigen Prozessor® unter Inanspruch-
nahme einer US-Prioritat als PCT-Anmeldung eingereicht (PCT/US01/01577; ver-
offentlicht als WO 01/077820 A2).

Die Prifungsstelle hat in ihrem ersten Prifbescheid vom 23. Mérz 2005 die erfin-
derische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gegenuber Druckschrift D1
in Abrede gestellt, dem die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 12. September 2005
argumentativ widersprochen und um Erlass eines weiteren Prufbescheides gebe-
ten hat, hilfsweise um Anberaumung einer Anhérung.

Mit dem zweiten Prufbescheid vom 7. August 2009 hat die Prufungsstelle die im
ersten Prufbescheid vertretene Auffassung unter Berucksichtigung der Argumen-
tation der Anmelderin in ihrer Rickantwort aufrechterhalten. Dem hat die Anmel-

derin in ihrer Eingabe vom 27. November 2009 ausfuhrlich widersprochen.



Danach erfolgte ein Priferwechsel.

In ihrem Prufungsbescheid vom 5. August 2013 (dritter Bescheid) hat die Pri-
fungsstelle die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt und die Druckschrif-
ten D2 bis D5 pauschal ins Verfahren eingefuhrt. Die Anmelderin hat in ihrem
Schriftsatz vom 8. Januar 2014 auf die Unklarheit der im vorangegangenen Be-
scheid gestellten Anforderungen hingewiesen. Es wurden neue Unterlagen einge-
reicht, wobei der mit einer Klarstellung ergédnzte Gegenstand des Anspruchs 1
inhaltlich unverandert weiterverfolgt wurde. Hilfsweise wurde eine Anhdérung be-
antragt.

Im darauf folgenden Bescheid vom 23. Februar 2016 (vierter Bescheid) hat die
Prufungsstelle ausfiihrlich begriindet, weshalb der Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 nunmehr als nicht neu gegentber der bereits im ersten Pri-
fungsbescheid vom 23. Marz 2005 in das Verfahren eingefuhrten Druckschrift D1
angesehen werde und weshalb auch die Gegenstande der ubrigen Anspriiche
gegenuber Druckschrift D1 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen wirden. Zum
Beleg des Fachwissens wurden die Druckschriften D6 und D7 neu ins Verfahren
eingefuhrt. In einer nochmaligen Ausfertigung des vierten Prufbescheides vom 3.
Marz 2016 - nach Anruf des Vertreters der Anmelderin am 3. Marz 2016 mit der
Bitte um Korrektur des letzten Absatzes im vorangegangenen Bescheid - wurde
von der Prifungsstelle zusatzlich ausgefuhrt, dass die Neubewertung der Lehre
des Patentanspruchs 8, welche vergleichbar mit dem in den USA erteilten Pa-
tentanspruch 1 sei, auf der BGH-Entscheidung ,Farbversorgungssystem® beruhe
und ein solcher Anspruch gegentber Druckschrift D1 i. V. m. Druckschrift D6 und
D7 ebenfalls nicht erteilbar sei. Weiterhin hat sie mit dem vierten Prufungsbe-
scheid zur Anhérung am 21. Juni 2016 geladen. Den Ausfuhrungen im vierten Be-
scheid hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 30. Mai 2016 wiederum argu-
mentativ widersprochen.

Im darauf folgenden Bescheid vom 3. Juni 2016 (funfter Bescheid) hat die Pru-
fungsstelle im Wesentlichen die Argumentation aus dem vierten Bescheid wieder-
holt.



Am 20. Juni 2016, dem Vortag der Anhdrung, wurde von der Prifungsstelle eine
E-Mail an den Anmelder versandt, mit der sie funf weitere Druckschriften in das
Verfahren einfuhrte.

Die Prifungsstelle hat die Anmeldung mit Beschluss in der Anhdrung vom
21. Juni 2016 zurtckgewiesen. Zur Begrindung hat sie ausgefuhrt, dass der gel-
tende Anspruch 1 gemald Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 bis 3 jeweils mit
Rucksicht auf die Druckschrift

D1 EP 0856 797 Al

und die in der Anhérung ins Verfahren eingefiihrte Druckschrift

D8 Culler, D. E.; Gunter, M.; Lee, J. C.: Analysis of Multithreaded Micro-
processors under Multiprogramming, Report No. UCB/CSD 92/687,

Computer Science Division, University of California, Berkeley, 1992

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen den ihr am 12. August 2016 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit
dem am 12. September 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
genem Schriftsatz vom gleichen Tag Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwer-

debegriindung vom 6. Februar 2017 hat die Anmelderin u. a. sinngemaf3 beantragt

die Beschwerdegebiihr zuriickzuzahlen

und dazu ausgefihrt, dass im Verlauf eines 14-jahrigen Prifungsverfahrens vor
der Prufungsstelle fur Klasse GO6F kein Einvernehmen dariiber erzielt werden
konnte, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik der Druckschrift D1 ergebe, der bereits im Erstbescheid in

das Verfahren eingefihrt wurde. Insgesamt sei es dem Prifer auch nicht



gelungen, in verstandlicher Weise darzulegen, auf welche Weise ein Fachmann
ausgehend von D1 zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen kodnnte, ohne
erfinderisch tatig zu sein. Eine Rechtfertigung der Erstattung der Beschwerde-
gebuhr ergebe sich nicht allein aus der Dauer des Prufungsverfahrens, sondern
insbesondere aus dessen Handhabung in der Zeit nach Erlass des Bescheids vom
5. August 2013 bis zur Anhdrung.

Nachdem die Anmeldung wegen Nichtzahlung von Jahresgebihren als zurtickge-
nommen gilt, hat die Anmelderin im Schreiben vom 29. Oktober 2018 sinngemalf
mitgeteilt, dass sie den Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebihr aufrecht-
erhalt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Antrag auf Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr ist gemaR § 80 Abs. 3 PatG
statthaft. Er ist auch begriindet, da die Ruckzahlung dieser Gebihr vorliegend der
Billigkeit entspricht.

Das Patentgericht kann nach 8§ 80 Abs. 3 PatG anordnen, dass die Beschwerde-
gebuhr zurtickgezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Anmeldung zurtickge-
nommen worden ist (8 80 Abs. 4 PatG), wobei die Rlicknahme auch auf einer Fik-
tion, wie etwa der Rucknahmefiktion nach § 58 Abs. 3 PatG beruhen kann (vgl.
Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80, Rn. 116).

So kommt eine Ruckzahlung auch bei unangemessener Sachbehandlung in Be-
tracht (vgl. Busse, PatG, 8. Aufl., 8 80 Rn. 122 f). An sich nicht fehlerhaftes, aber
unzweckmanRiges Verhalten des Patentamts kann bei Vorliegen besonderer Um-

stande die Rlckzahlung rechtfertigen, wenn aus der Sicht eines verstandigen



Beschwerdefiihrers gerade diese unsachgemal3e Sachbehandlung Anlass fur die
Einlegung der Beschwerde war (Benkard, PatG, 11. Aufl., 8 80 Rn. 22). In Be-
tracht kommen insbesondere Verstol3e gegen die Verfahrensdkonomie. Ein sol-

cher Verstol3 liegt hier vor.

Die Prufungsstelle hat nach einem vorangegangenen Priferwechsel in ihrem
Prufungsbescheid vom 5. August 2013 (dritter Bescheid) die Erteilung eines Pa-
tents in Aussicht gestellt. Hierbei erweckte der von der Prufungsstelle neu einge-
fuhrte Stand der Technik gemaR den Druckschriften D2 bis D5 — wenn auch nur
pauschal genannt— den Anschein, dass die Prufungsstelle das Ergebnis des
frGheren Prifers nicht unbesehen tbernommen hat, sondern sich intensiv mit der
Sache auseinandergesetzt hat. Die Prifungsstelle kam zu dem Ergebnis, dass mit
dem in den USA erteilten Patent US 7,856,633 B1 eine auch im vorliegenden
Verfahren erteilbare Anspruchsfassung vorliege und fuhrte aus: ,Fur die Patent-
schrift sind vorgesehen: die urspringlichen Unterlagen. Diese Unterlagen (insbes.
Titel, Beschreibung, Patentanspriche) sind an das in den USA erteilte
US 7,856,633 B1 anzupassen“. Dem Priufungsbescheid fehlte jedoch jegliche Be-
grindung. Gerade unter Gesichtspunkten der Verfahrensékonomie ist hierbei zu
beanstanden, dass fir die Anmelderin damit weder erkennbar war, wieso die da-
mals geltende Anspruchsfassung ausgehend von den im Verfahren befindlichen
Druckschriften D1 bis D5 als nicht patentfahig erachtet wurde, noch wieso die
Prufungsstelle die Anspruchsfassung des US-Patents als eine geeignete Abgren-
zung zum Stand der Technik ansah.

Die Anmelderin hat in ihrem Schriftsatz vom 8. Januar 2014 zutreffend auf die Un-
klarheit der im vorangegangenen Bescheid gestellten Anforderungen hingewiesen
und einen klargestellten Anspruch 1 inhaltlich unverandert weiterverfolgt.

Im darauf folgenden Bescheid vom 23. Februar 2016 (vierter Bescheid) und
3. Marz 2016 (erneute Ausfertigung) stellte die Prufungsstelle fest, der Gegen-
stand des geltenden Patentanspruchs 1 sei nicht neu gegeniber Druckschrift D1
und fuhrte vollig unerwartet aus, dass auch die von ihr im vorangegangenen Be-

scheid fur gewahrbar erachtete Anspruchsfassung, ausgehend von der bereits im



ersten Prufungsbescheid vom 23. Marz 2005 in das Verfahren eingeflihrten

Druckschrift D1, fuir nicht erfinderisch erachtet werde.

Zwar ist es grundsatzlich nicht zu beanstanden, wenn eine Anmeldung nach ein-
gehender Prifung (zunachst) als patentfahig bezeichnet wird, dann jedoch eine
Druckschrift zur Kenntnis gelangt, die dem entgegensteht. Auch in solchen Fallen,
die allerdings nicht die Regel sein sollten, muss es der Prifungsstelle mdglich
sein, von dem zunéchst Geaul3erten abzuriicken. Gleiches gilt fur die Berticksich-
tigung aktueller Entscheidungen des Bundesgerichthofs, soweit diese Fragen der

Patentierbarkeit in grundlegender Weise neu adressieren.

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Denn in der Ausfertigung des Bescheids
vom 3. Marz 2016 (erneute und teilweise veréanderte Ausfertigung des vierten Be-
scheids vom 23. Februar 2016) stutzt sich die Prifungsstelle auf die bereits im
Erstbescheid eingefiihrte Druckschrift D1 und begrindet die Anderung ihrer Ein-
schatzung unter anderem mit der BGH-Entscheidung X ZR 139/10 (Urteil vom
11. Marz 2014 — Farbversorgungssystem). Ungeachtet dessen, dass diese BGH-
Entscheidung aus Sicht des Senats eine Fortfihrung friherer Entscheidungen
darstellt (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 — X ZB 6/10, GRUR 2012,
378 — Installiereinrichtung Il; BGH, Beschluss vom 25. Februar 2014 — X ZB 5/13
— Kollagenase 1), und damit keine Neubewertung einer Sache rechtfertigt, lasst
sich das vorgenannte Urteil auch inhaltlich nicht auf den vorliegenden Fall
Ubertragen. Denn insbesondere die als Beleg des Fachwissens im Verfahren
herangezogenen Fachaufsatze widersprechen mit ihrer ausfiihrlichen Diskussion
zusatzlicher Randbedingungen und Zusammenhéange gerade der Annahme, dass
es sich bei den dort beschriebenen MalRnhahmen um allgemeines Fachwissen
handelt, fir dessen Heranziehen in einer Vielzahl von Anwendungsfallen im Sinne
der zitierten BGH-Entscheidung ohne weitere Schwierigkeiten Veranlassung
bestand.

Die Aussage des Prifers: ,Da die in der Eingabe vom 8. Januar 2014 enthaltenen

Patentanspriche nicht auf den in den USA erteilten Antrag beschrankt wurden,



hat die Prifungsstelle alle geltenden Patentanspriiche ausfuhrlich untersucht. Da-
bei hat sich herausgestellt, dass keinem Patentanspruch ein Hinweis auf erfinderi-
sche Tatigkeit entnommen werden kann® lasst verbunden mit einer Nachrecherche
zur Ermittlung der Druckschriften D6 und D7 den Schluss zu, dass sich die Pri-
fungsstelle im vorangegangenen Bescheid nicht mit der nétigen Sorgfalt mit der
Sache auseinandergesetzt hat, als sie die Erteilung eines Patents in Aussicht ge-
stellt hat.

Die Wiederholung der Argumente aus dem vierten Bescheid im flinften Bescheid
stellt eine weitere undkonomische Verfahrensweise dar, da die zu diesen Zeit-
punkt bereits terminierte Anhérung gerade dazu dient, unterschiedliche Argumente
auszutauschen. Dass die Prifungsstelle auch in diesem flinften Bescheid keine
effiziente Vorbereitung der Anhérung betrieben hat, zeigt auch die am Vortag der
Anh6rung um 15:37 Uhr abgesetzte E-Mail an die Anmelderin, in der vier weitere
Druckschriften Ubermittelt und eine flinfte genannt wurden, und in der die Pri-
fungsstelle erlautert hat, dass diese Druckschriften ,lediglich einem besseren ge-
meinsamen Verstandnis fur das Themengebiet der vorliegenden Anmeldung” die-
nen wirden. Bei Bedarf kbénne in der Anhoérung entschieden werden, welche die-
ser Publikationen ggf. als Druckschrift ins Verfahren aufgenommen werden soll-
ten.

In der Anhérung ging die Prifungsstelle jedoch nicht erkennbar auf diese Doku-
mente naher ein. Vielmehr hat sie in der Anhérung einen weiteren, als Druck-
schrift D8 bezeichneten Fachaufsatz ins Verfahren eingefiihrt, zu dem im Protokoll
ausgefuhrt ist: “Vor einer endgultigen Beschlussverkiindung fuhrte die Prifungs-
stelle die Druckschrift D8 in das Verfahren ein*.

Auch diese Vorgehensweise der Prifungsstelle widerspricht den Grundsatzen der
Verfahrens6konomie, da eine sorgfaltige und sachgerechte Vorbereitung der An-
melderin auf die Anhdrung dadurch nicht moéglich war.

Ob die Art und Weise der Einfihrung der Druckschrift D8 und deren Verwendung
im Zurtckweisungsbeschluss sowie die Behandlung der in der Anhdrung einge-

reichten Hilfsantrdge 1 bis 3, zu denen sich im Anhdrungsprotokoll keine



inhaltlichen Ausfihrungen finden, zusatzlich eine Verletzung des rechtlichen

Gehdrs darstellt, kann daher dahinstehen.

Die Prufungsstelle hat im Verlauf des Prifungsverfahrens nach dem Priferwech-
sel allein acht Druckschriften zum Beleg des allgemeinen Fachwissens des
Durchschnittsfachmanns vorgelegt, zusatzlich zu vier inhaltlich in keiner Weise
gewdurdigten Druckschriften. Dies steht im klaren Widerspruch dazu, dass sich der
beanspruchte Gegenstand in dieser Zeit inhaltlich nicht gedndert hat, sondern im
Wesentlichen nur sprachlich Uberarbeitet und klargestellt wurde. Auch dies spricht
gegen eine zielgerichtete und verfahrensékonomische Vorgehensweise der Pru-
fungsstelle.

In den vorliegenden VerstéRen gegen die Verfahrensbkonomie liegt somit eine
fortgesetzte unsachgemale Sachbehandlung vor, welche die Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr rechtfertigt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrucklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Altvater
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