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Leitsatz
Aktenzeichen: 11 W (pat) 34/24
Entscheidungsdatum: 13. Januar 2025

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: PatG § 58 Abs. 3, § 79 Abs. 2; PatKostG § 7 Abs. 1

Entscheidung: Diinnwandige Domsegmente

Leitsatz:

Die Zulassigkeit einer Beschwerde im Erteilungsbeschwerdeverfahren hat zur
Voraussetzung, dass die Patentanmeldung (noch) anhangig ist. Ist die
Patentanmeldung nach oder bereits vor Beschwerdeeinlegung weggefallen, so
ist die Beschwerde gemall § 79 Abs. 2 PatG mangels Beschwer als unzulassig
zu verwerfen (in Abgrenzung zu BPatG, Beschluss vom 15. April 2024 — 11 (pat)
15/20 -, BIPMZ 2024, 335 - Haihaut-Oberflachenprofil).



BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 34/24

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2019 102 703.9

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Januar 2025 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Héchst sowie
der Richter Eisenrauch, Dipl.-Ing. Brunn und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird als unzuldssig verworfen.

ECLI:DE:BPatG:2025:130125B11Wpat34.24.0



Grinde

Die Anmelderin beabsichtigt mit inrer Beschwerde, die Zurickweisung ihrer Anmel-
dung, die bei Beschwerdeeinlegung nicht mehr anhangig war, ungeschehen zu ma-

chen.

Die Anmelderin hat am 4. Februar 2019 einen Antrag auf Erteilung eines Patents
nebst entsprechender Patentanmeldungsunterlagen mit der Bezeichnung ,Vorrich-
tung zum Einspannen und Ausrichten von dinnwandigen Domsegmenten und de-
ren Verwendung“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingereicht. Die
Anmeldung hat das Aktenzeichen 10 2019 102 703.9 erhalten. Die zustandige Pru-
fungsstelle fur Klasse B23Q des DPMA hat am 18. November 2019 einen Prufungs-
bescheid erlassen, mit dem sie der Anmelderin mitgeteilt hat, dass mit den vorge-

legten Unterlagen eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden kénne.

Mit Eingabe vom 7. Januar 2020 hat die Anmelderin beim DPMA die Ausstellung
einer Prioritatsbescheinigung beantragt, die ihr antragsgeman erteilt und mit Schrei-
ben des DPMA vom 16. Januar 2020 Ubersandt wurde.

Nachdem die Anmelderin die 6. Jahresgebuhr in Hohe von 150,00 € nicht innerhalb
der zuschlagsfreien Zahlungsfrist bis 30. April 2024 entrichtet hatte, hat ihr das
DPMA mit Bescheid vom 8. Juli 2024 mitgeteilt, dass die Anmeldung als zurlickge-
nommen gelte, wenn die Gebuhr nicht bis zum 2. September 2024 mit dem Ver-
spatungszuschlag - also in Hohe von insgesamt 200 € - entrichtet werde. Eine Ge-

bUhrenzahlung erfolgte nicht.

Mit Beschluss vom 27. August 2024, der den anwaltlichen Vertretern der Anmelde-
rinam 10. September 2024 zugestellt wurde, hat die Prufungsstelle fur Klasse B23Q



des DPMA (mit Verweis auf ihren Prufungsbescheid vom 18. November 2019) die
am 6. August 2020 offengelegte Patentanmeldung zuriickgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin am 8. Oktober 2024 beim DPMA Be-

schwerde eingelegt und beantragt,

1. den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse B23Q des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. August
2024 aufzuheben und

2. ihr auf der Grundlage des geltenden Patentbegehrens

ein Patent zu erteilen.

Far den Fall, dass ihren beiden Antragen nicht ohne weiteres stattgegeben werden
konnte, hat sie beantragt, einen Termin zur mindlichen Verhandlung anzuberau-
men; ferner hat sie angekindigt, bis zum 8. Februar 2025 eine Beschwerdebegrin-

dung einzureichen.
Die zustandige Prufungsstelle hat die Beschwerde der Anmelderin nicht abgehol-
fen, sondern am 23. Oktober 2024 die Akten dem Bundespatentgericht zu Entschei-

dung vorgelegt.

Mit Eingabe vom 5. Dezember 2024 hat die Anmelderin gegenliber dem Bundespa-

tentgericht zusatzlich die Zuricknahme ihrer Anmeldung erklart.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.



1. Die statthafte Beschwerde ist gemal §§ 73 Abs. 1, 74 Abs. 1 PatG frist- und

formgerecht eingelegt worden und auch wirksam erhoben.

Die Anmelderin wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen den Beschluss einer Pru-
fungsstelle, mit dem diese die Patentanmeldung der Anmelderin zurtickgewiesen
hat, weshalb der vorliegende Rechtsbehelf statthaft ist. Die Anmelderin hat mit ihrer
Beschwerde vom 8. Oktober 2024 auch die 1-monatige Beschwerdefrist nach § 73
Abs. 2 Satz 2 PatG, die mit Zustellung des Beschlusses bei ihren anwaltlichen Ver-
tretern am 10. September 2024 zu laufen begonnen hatte, eingehalten. Innerhalb
dieser Frist hat die Anmelderin auch die Beschwerdegebuhr in tarifmafiger Hohe
von 200 € entrichtet (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatkostG i. V. m. Nr. 401 300 der Anlage
zu § 2 Abs. 1 PatKostG).

2. Allerdings erweist sich die eingelegte Beschwerde als unzulassig, weil die Pa-
tentanmeldung der Anmelderin zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung bereits

weggefallen war.

a) Bei Beschwerden gegen Entscheidungen im Erteilungsverfahren gehort die An-
hangigkeit der Anmeldung zu den unverzichtbaren Verfahrensvoraussetzungen, die
jederzeit von Amts wegen zu prufen sind (vgl. Kubis in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatR-
Komm, PatG § 79 Rn. 5; Schulte/Piischel, PatG mit EPU, 12. Aufl., § 73 Rn. 82;
BPatGE 19, 81). Im vorliegenden Fall war die streitbefangene Anmeldung bei Be-
schwerdeeinlegung am 8. Oktober 2024 nicht mehr anhangig. Die Anmelderin hatte
die 6. Jahresgebuhr nebst dem Verspatungszuschlag bis zum Ablauf des 2. Sep-
tember 2024 in Gesamthdhe von 200 € entrichten missen, um die Anhangigkeit
ihrer Anmeldung sicherzustellen. Da die entsprechende Zahlung ausblieb, galt die
Patentanmeldung gemaf § 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG mit Wir-
kung zum 3. September 2024 als zurickgenommen; der 31. August war ein ,Sonn-



abend“i. S. v. § 193 BGB (zur Anwendbarkeit von § 193 BGB vgl. in diesem Zu-
sammenhang: Benkard PatG/Schramm, 12. Aufl., PatKostG vor § 1, Rn. 58). Dieser
drohende Rechtsverlust musste der Anmelderin bekannt gewesen sein, da sie zu-

vor mit Bescheid des DPMA vom 8. Juli 2024 auf diesen hingewiesen worden war.

b) Mit dem Wegfall der Patentanmeldung war fur die Anmelderin die Beschwer
entfallen, die eine ungeschriebene Voraussetzung fur die Zulassigkeit einer Be-
schwerde darstellt (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 58, 63).

Die Beschwer kann formeller Art sein, etwa derart, dass in der angefochtenen Ent-
scheidung von den gestellten Antragen in nachteiliger Weise abgewichen wurde,
oder auch materieller Art sein, woflr jeglicher dem Beschwerdeflhrer nachteiliger,
der Rechtskraft fahiger Inhalt der Entscheidung genugt (vgl. BPatGE 45, 149,
151 - ,Valaciclovir’; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9.Aufl, §73 Rn.63f,;
Schulte/Piischel, PatG mit EPU, 12. Aufl., § 73 Rn. 49).

b1) In formeller Hinsicht war die Anmelderin zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinle-
gung am 8. Oktober 2024 deshalb nicht mehr beschwert, weil zu diesem Zeitpunkt
ihr ,Antrag auf Erteilung eines Patents®, von dem die Prifungsstelle offensichtlich
abgewichen war, nicht mehr vorlag; ihr Antrag war mit Ablauf des 2. September
2024 zusammen mit der Patentanmeldung untergegangen. Eine andere Sichtweise
ergibt sich auch nicht anhand der Senatsentscheidung ,Haihaut-Oberflachenprofil®
vom 15. April 2024 - Az. 11 W (pat) 15/20 - (vgl. BPatG BIPMZ 2024, 335, 336;
auch: GRUR-Prax 2024, 469, mit Anmerkung von Dellen), die den Sonderfall einer
Anmeldung betrifft, die beim Uberschreiten der in § 16 PatG geregelten, maximal
moglichen 20-jahrige Patentdauer noch anhangig war. Ein derartiger Fall unter-
scheidet sich insoweit vom vorliegenden, als der Anmelder in diesem Falle alle bis
dahin notwendigen Mal3inahmen fur die Aufrechterhaltung seiner Anmeldung vorge-

nommen hat und deshalb sein Antrag auf Erteilung eines Patents sowie ein nach



§§ 6, 7 Abs. 1 PatG ggf. bestehendes Recht auf das Patent - losgeldst vom rechtli-
chen Schicksal der Patentmeldung - bestehen bleiben (vgl. BGH (Gbm) GRUR
1967, 477 (481) li. Sp., Abschnitt bb), - ,UHF-Empfanger II*).

b2) Daruber hinaus kann sich die Anmelderin auch nicht auf eine Beschwer in ma-
terieller Hinsicht berufen, aus der sich zu ihren Gunsten ein etwaiges Rechtsschutz-
interesse zur FortflUhrung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ableiten lieRe.
Die Anmelderin hat mdglicherweise eine Nachanmeldung getatigt, worauf inr Antrag
auf Ausstellung einer Prioritatsbescheinigung vom 7. Januar 2020, dem das DPMA
Folge geleistet hat, hindeutet. Um eine Beeintrachtigung der Erfolgsaussichten ei-
ner ggf. getatigten Nachanmeldung zu vermeiden, ware aus Sicht der Anmelderin
die Beseitigung des vorliegenden Zurickweisungsbeschlusses eine gebotene Mal}-
nahme gewesen. Dennoch stinde dem Wunsch, den vorliegenden Zuruckwei-
sungsbeschluss aus der Welt zu schaffen, kein anerkennenswertes Rechtsschutz-
interesse der Anmelderin mehr gegentber. Nicht jede Mdglichkeit einer zukinftigen,
unrichtigen Beurteilung einer Rechtsfrage begriindet fur sich genommen eine Be-
schwer (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 59 - m. w. N). Hier
durfte aber das Fallenlassen der Patentanmeldung noch vor Beschwerdeeinle-
gung - im vorliegenden Zusammenhang - als Obliegenheitsverletzung zu bewerten
sein, wodurch jedenfalls deshalb ein relevantes Rechtsschutzinteresse der Anmel-

derin an der FortfUhrung des Beschwerdeverfahrens verneint werden muss.

3. Der erkennende Senat hat gemal § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ohne mundliche
Verhandlung entschieden, da sich die Beschwerde als unzulassig erwiesen hat und
auch im Ubrigen kein Anlass fir die Durchfiihrung einer miindlichen Verhandlung
erkennbar erschien. Insbesondere eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches

Gehor ist hierdurch nicht zu befiirchten.

Zwar hat die Anmelderin in ihrer Beschwerdeschrift, fur den Fall, dass sich nach
Ansicht des Senats eine - wie im vorliegenden Tenor ausgesprochene - Entschei-

dung abzeichnen sollte, die Durchflihrung einer mindlichen Verhandlung beantragt



und ferner mitgeteilt, dass sie beabsichtige, bis zum 8. Februar 2025 eine Be-
schwerdebegrindung einzureichen. Diese Verlautbarungen sind jedoch mit der am
5. Dezember 2024 von der Anmelderin gegenuber dem Bundespatentgericht (zu-
satzlich) erklarten Zuricknahme der Anmeldung als Uberholt anzusehen. Der An-
melderin musste klar sein, dass sie durch ihre ausdrucklich erklarte Zuricknahme
der Anmeldung einer Entscheidung in der Sache endgultig die Grundlage entzogen
hatte.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde unter der Voraussetzung ange-
fochten werden, dass einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgefuhrten Mangel des
Verfahrens gerlgt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstralie 45 a,
76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst Brunn Wiegele Eisenrauch
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