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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 694 05 016
(deutscher Anteil des europaischen Patents 0 738 437)

wegen Gebuhrenerstattung ua

BPatG 152
10.99



hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nach
vorausgegangener mundlicher Verhandlung im schriftichen Verfahren am
18. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Buhring sowie die Richterinnen

Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Be-
schlul® der Patentabteilung 11 des Deutschen Patentamts

vom 28. September 1998 aufgehoben.

2. Die Erstattung des von der Patentinhaberin als Gebuhr fur
die Veroffentlichung einer berichtigten Ubersetzung des
europaischen Patents 0 738 437 entrichteten Betrags von
250,00 DM wird angeordnet.

3. Dem Deutschen Patent- und Markenamt wird aufgegeben,
in geeigneter Weise allgemein kenntlich zu machen, dal®
die am 19. Marz 1998 verdéffentlichte Ubersetzung nicht
als berichtigte Ubersetzung im Sinne des Artikel Il § 3
Abs 5 IntPatUG, sondern als Ubersetzung gemaR Artikel ||
§ 3 Abs 1 IntPatUG anzusehen ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zurickgewiesen.



Grinde

Fir das am 30. Dezember 1994 angemeldete, nicht in deutscher Sprache abge-
faldte, mit Wirkung fur Deutschland erteilte europaische Patent 95 90 5468, des-
sen Erteilung am 13. August 1997 veroffentlicht wurde, hat die Patentinhaberin
unter gleichzeitiger Zahlung der Veroéffentlichungsgebihr gem Art Il § 3 Abs 1 Int-
PatUG am 29. April 1997 eine erste deutsche Ubersetzung und am
11. November 1997 eine weitere korrigierte Ubersetzung der europaischen Pa-
tentschrift 0 738 437 beim Deutschen Patentamt eingereicht. Mit der korrigierten
Ubersetzung zahlte sie — vorsorglich - als Gebiihr nach Artikel Il § 3 Abs 4 Int-
PatUG einen Betrag von 250,-- DM ein. Die zuerst eingereichte Ubersetzung der
europaischen Patentschrift wurde am 15. Januar 1998 veroffentlicht. Ein Hinweis
auf die Veroffentlichung ist im Patentblatt vom 15. Januar 1998 erschienen. Die

weitere Ubersetzung ist am 19. Marz 1998 verdffentlicht worden.

Die Patentinhaberin macht geltend, der vorsorglich als Gebihr gemald Artll § 3
Abs 4 S 3 IntPatUG entrichtete Betrag sei nicht verfallen. Diese Geblhr werde nur
dann fallig, wenn die von dem Patentinhaber zur Veroffentlichung bestimmte
Ubersetzung fehlerhaft gewesen sei und - nachtréaglich - habe berichtigt werden
mussen. Die Gebuhr kdnne jedoch nicht anfallen, wenn rechtzeitig vor der Verof-
fentlichung eine berichtigte Ubersetzung eingereicht werde und diese anstelle der
ersten Ubersetzung hatte verdffentlicht werden kénnen. Im vorliegenden Fall sei
mit dem Eingang der berichtigten Ubersetzung fiir das Patentamt ersichtlich ge-
wesen, dall die erste Ubersetzung fehlerhaft gewesen sei. Das Patentamt habe
daher nicht sehenden Auges deren Veroffentlichung weiterbetreiben dirfen, son-

dern einen Riickruf der ersten Ubersetzung veranlassen missen.

Das Patentamt habe zudem mit den Vorbereitungsarbeiten flr die Veroffentli-
chung der Ubersetzung nicht vor Ablauf der Frist des Art 1l § 3 Abs 1 IntPatUG



beginnen durfen, weil diese Vorschrift auch bezwecke, entstehende Fehler vor
Verdffentlichung der Ubersetzung zu verhindern. Dementsprechend diirfe die Ver-
offentlichung der Ubersetzung nicht vor Ablauf der Dreimonatsfrist gemal Art I
§ 3 Abs 1 S 1 IntPatUG veranlaRt werden, um dem Patentinhaber die Moglichkeit

etwaiger Fehlerkorrekturen zu geben.

Das Interesse der Offentlichkeit an einer zeitnahen Information Uber das Patent in
deutscher Sprache sei dabei gewahrt, da bei einem solchen Vorgehen die Uber-
setzung nicht spater veroffentlicht werde, als wenn der Patentinhaber die Frist fur
die Einreichung einer - ersten - Ubersetzung vollstéandig ausschdpfe. Da somit die
von ihr - der Patentinhaberin - zuerst eingereichte Ubersetzung nicht habe verof-
fentlicht werden diirfen, sei sie auch nicht als Ubersetzung nach Art 1l § 3 Abs 4
IntPatUG anzusehen. Der Status der Ubersetzung nach Art 1l § 3 Abs 3 S 1 Int-
PatUG komme ausschlieRlich der spater eingereichten Ubersetzung zu. Die Pa-
tentinhaberin hat beantragt, den vorsorglich entrichteten Betrag von 250,-- DM zu
erstatten und einen Hinweis im Patentblatt zu verdffentlichen, dalR die am
19. Marz 1998 veréffentlichte Ubersetzung nicht als berichtigte Ubersendung,
sondern als Ubersetzung gemaR Art Il § 3 Abs 3 IntPatUG anzusehen ist.

Durch Beschlul® vom 28. September 1998 hat die Patentabteilung 11 des Deut-
schen Patentamts die Antrage der Patentinhaberin zuriickgewiesen. Zur Begrin-
dung ist im wesentlichen ausgefiihrt, da} das Patentamt nicht verpflichtet gewe-
sen sei, den Ablauf der Dreimonatsfrist abzuwarten, da die Veroffentlichung mit
der Einreichung ordnungsgemaler Unterlagen und Zahlung der Gebuhr zwingend
vorgeschrieben und eine Aussetzung der Verodffentlichung nicht vorgesehen sei.
Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der fehlerhaften Ubersetzung sei es nicht of-
fensichtlich gewesen, dald ein Fehler vorgelegen habe. Es bestehe daher kein
Anlaly, einen Hinweis im Patentblatt zu veroffentlichen. Da die Einleitung der Ver-
offentlichung nicht fehlerhaft gewesen sei, sei auch die Gebuhr nicht zurtickzu-

zahlen.



Mit der Beschwerde verfolgt die Patentinhaberin ihr Begehren in vollem Umfang
weiter. Nach ihrer Auffassung ist die Gebuhr Uberhaupt nicht fallig geworden, da
eine fehlerhafte Ubersetzung nicht veréffentlicht wurde. Diese habe namlich vor
ihrer Veroffentlichung noch berichtigt werden kénnen. Zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung der fehlerhaften Ubersetzung sei das Vorliegen eines Fehlers offen-
sichtlich gewesen. Die berichtigte Ubersetzung sei am 10. November 1997 beim
Patentamt eingereicht worden, die Veréffentlichung der fehlerhaften Ubersetzung
sei erst am 15. Januar 1998 erfolgt. Das Patentamt habe deshalb die Mdglichkeit
gehabt, die richtige Ubersetzung zu verdffentlichen, so daR sich eine Neuverof-
fentlichung erubrigt hatte. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerde-

begrindung vom 30. August 1999 Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

2. den als Gebduhr fur die Veroffentlichung einer berichtigten
Ubersetzung gemaR Art 1l § 3 Abs 4 IntPatUG gezahlten
Betrag von 250,-- DM zu erstatten,

3. die Patentrolle und das Patentblatt dahingehend zu be-
richtigen, daR die Eintragung einer berichtigten Uberset-
zung in der Rolle geléscht wird und diese Loschung im

Patentblatt veroffentlicht wird.

Auf Anfrage des Senats hat das Patentamt allgemein zum Verfahren bei der Ver-
offentlichung von Ubersetzungen und auch zum Verfahrensablauf im konkreten
Fall Stellung genommen. Auf die Stellungnahme des Patentamts vom

4. April 2000 wird insoweit Bezug genommen.



Durch Beschlu® vom 22. Mai 2000 hat der Senat dem Prasidenten des Deutschen
Patent- und Markenamts anheim gegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutre-
ten. Der Prasident hat sich mit Schriftsatz vom 13. Juni 2000, auf dessen Inhalt
Bezug genommen wird, gemaf § 76 PatG geaullert. Danach wirden Korrekturen
der Ubersetzung, die innerhalb der Drei-Monats-Frist eingingen, tblicherweise fiir
die Veroffentlichung berucksichtigt, wenn dies technisch und ohne zusatzliche Ko-
sten fur das Patentamt maoglich sei. In Ausnahmeféallen wurden Druckauftrage bis
zu acht Wochen vor dem Publikationstermin zurlickgerufen. Im vorliegenden Fall
sei die Verodffentlichung auch nach Einreichung der berichtigten Ubersetzung
weiterbetrieben worden, da diese Nachreichung nicht als Behebung eines forma-
len Mangels, sondern als materielle - und damit kostenpflichtige - Berichtigung der
Ubersetzung gewertet worden sei. Es handele sich hier um einen Ausnahmefall
abweichend von der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts; der Ruck-

zahlungsanspruch kdnne deshalb nicht in Abrede gestellt werden.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig und hat im wesentlichen auch in
der Sache Erfolg.

1. Die Patentinhaberin kann die Erstattung der als Gebuhr fur die Veroffentli-
chung einer berichtigten Ubersetzung gezahlten Betrages in Héhe von 250,00 DM

verlangen. Diese ist nicht verfallen und somit zurickzuzahlen.

Nach Artikel Il § 3 Abs 4 IntPatUG kann ein Patentinhaber eine berichtigte Uber-
setzung einreichen, wenn die nach Absatz 3 derselben Vorschrift veroffentlichte
Ubersetzung fehlerhaft ist. Fir die Verdffentlichung der berichtigten Ubersetzung
hat er innerhalb eines Monats nach dem Eingang des Antrags eine Gebuhr nach
dem Tarif zu entrichten. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist die Gebuhr nur fallig,

wenn die "nach Absatz 3 verdffentlichte Ubersetzung" fehlerhaft ist. Im Gesetz ist




nicht ausdricklich gesagt, was unter dieser Bezeichnung zu verstehen ist. Bei
sachgemaler Wertung des Gesamtzusammenhangs der Vorschrift von Artll § 3
IntPatUG kann damit jedoch nur diejenige Ubersetzung gemeint sein, die von dem
Patentinhaber fristgemal und als zur Veroffentlichung bestimmt eingereicht wurde
und die — unter Berilcksichtigung eines sinnvoll gestalteten Verfahrensablaufs —
bei einer Veroffentlichung berucksichtigt werden kann. Auf die tatsachliche Feh-
lerhaftigkeit einer verdffentlichten Ubersetzung kann nicht abgestellt werden, viel-
mehr muR maRgebend sein, ob die verdffentlichte Ubersetzung von dem Patent-
inhaber dazu bestimmt war. Eine von dem Patentinhaber nicht mehr zur Veroéffent-
lichung vorgesehene Ubersetzung ist, wenn sie dennoch publiziert wird, jedenfalls
dann keine "nach Absatz 3 verdffentlichte” Ubersetzung der europaischen Pa-
tentschrift, wenn der Patentinhaber einen der Veréffentlichung dieser Ubersetzung
entgegenstehenden Willen so rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat, daf3 er unter
Beachtung des von dem Patentamt Ublicherweise praktizierten Verfahrensablaufs
noch zum Tragen kommen kann, insbesondere aber keine zusatzlichen Kosten

verursacht werden.

Das bei der Veréffentlichung von Ubersetzungen européischer Patentschriften zu
beachtende Verfahren ist weder gesetzlich noch in der Verordnung (iber die Uber-
setzung europaischer Patentschriften vom 2. Juni 1992 (BIPMZ 1992, 290) gere-
gelt. Das Patentamt hat es in seiner Stellungnahme vom 13. Juni 2000 dahin ge-
schildert, dal3 die Druckunterlagen bis zu acht Wochen vor dem vorgesehenen
Veroffentlichungstermin kostenlos zurtickgefordert werden. konnen. Dies der Pra-
xis des Patentamts bei der Veroffentlichung von Patent- und Offenlegungsschrif-
ten angepaldte Vorgehen (vgl Mitt PrasPA vom 12. Marz 1981, BIPMZ 1981, 141)

erscheint sachgerecht.

Danach hat die Verdffentlichung einer bestimmten Ubersetzung zu unterbleiben,
wenn der Patentinhaber mit der Veroffentlichung nicht einverstanden ist, weil die
Ubersetzung Fehler aufweist. Entgegen der Meinung des Patentamts, die so von

dessen Prasidenten wohl auch nicht aufrechterhalten worden ist, kommt es nicht



darauf an, ob ein Bearbeitungsfehler des Patentamts bei der Veréffentlichung der
ersten Ubersetzung vorliegt. Dieser Termin war der 15.1.98, der Zeitpunkt acht
Wochen vorher war der 20.11.1997. Die berichtigte Fassung ist bereits am
11.11.1997 bei dem Patentamt eingegangen, so dal} nach der Praxis des Patent-
amts, an der es sich nach den Grundsatzen der Selbstbindung der Verwaltung
festhalten lassen mul3, eine kostenlose Ruckforderung noch madglich gewesen
ware. Eine Gebuhr firr die Veréffentlichung einer berichtigten Ubersetzung ist so-

nach nicht verfallen und damit zuriickzuzahlen.

2. Das Patentamt hat nach den vorstehenden Ausfuhrungen die am
11. November 1997 eingereichte, am 19. Marz 1998 verdffentlichte Ubersetzung
zu Unrecht als ,berichtigte* Ubersetzung bezeichnet. Es hat die Unrichtigkeit des-
halb in geeigneter Form richtigzustellen, woflir ein entsprechender Hinweis in der
Patentrolle und im Patentblatt in Betracht zu ziehen ist (§§ 30, 32 PatG).

Es handelt sich dabei nicht um die Berichtigung einer offenbaren Unrichtigkeit (vgl
§ 95 PatG); es liegt weder ein Schreibversehen noch eine andere offenbare Un-
richtigkeit vor, durch die erkennbar ein Unterschied zwischen dem vom Patentamt
Gewollten und dem tatsachlich Veroffentlichten zutage trate. Das Patentamt hat
- aufgrund seiner damaligen unzutreffenden Auffassung, ein — kostenloser— Ruck-
ruf zu veréffentlichender Ubersetzungen komme nur bei Verfahrensfehlern des
Patentamts in Betracht, scheide aber bei berichtigten Ubersetzungen des Patent-
inhabers generell aus, fur die nur als Weg einer kostenpflichtigen Veroffentlichung
einer "berichtigten Ubersetzung" mdglich sei- bewuft am 19. Marz 1998 die

Ubersetzung als "berichtigte" Ubersetzung veréffentlicht.

Es liegt auch kein Antrag gem § 30 Abs 3 PatG auf Anderung der Patentrolle vor.
Absatz 3 regelt das Verfahren zur Anderung der Rolle bei bestimmten nachtragli-
chen Anderungen der materiellen Rechtslage (Anderung in der Person, im Namen
oder Wohnort des Anmelders/Patentinhabers oder des Vertreters) und daraus fol-

gender Unrichtigkeit der Rolle sowie die Rechtsfolgen eines Auseinanderklaffens



von materieller Rechtslage und Registerlage. Eine derartige Anderung liegt hier

materiell nicht vor und ist auch nicht beantragt.

Die Patentinhaberin begehrt vielmehr eine Anderung von Patentrolle und Patent-
blatt hinsichtlich der Einstufung einer Ubersetzung als ,veréffentlichte* Uberset-
zung" im Sinne des Art || § 3 Abs 3 und nicht als einer ,berichtigten Ubersetzung"
im Sinne des Art Il § 3 Abs 4 IntPatUG. Die aufgrund fehlerhafter Handhabung der
in derartigen Fallen Ublichen Praxis des Patentamts erfolgte Veréffentlichung der
am 11. November 1997 eingereichten, weiteren Ubersetzung als "berichtigte"
Ubersetzung und der entsprechende Eintrag in der Patentrolle sind unrichtig, wie
der beschlielende Senat unter Ziff 1 dieses Beschlusses festgestellt hat. Unrich-
tige, also der wirklichen Sachlage widersprechende Eintragungen aber sind vom
Patentamt auf Antrag, der hier gestellt wurde, richtigzustellen, ohne dal} es der
Voraussetzungen des § 319 ZPO bedarf (vgl Reimer, PatG, 3. Aufl (1968) § 24
Rdn 11 mwNachw). Der Sinn der Patentrolle und des Patentblatts als eines Regi-
sters bzw Informationsmittels, die die Allgemeinheit gemafl §§ 30, 32 PatG uber
Entstehung, Inhaberschaft, Umfang (Inhalt) und Dauer vom Schutzrechten nach
dem Patentgesetz unterrichten, verlangt eine moglichst weitgehende Richtigkeit
der darin enthaltenen Angaben. Dieses Interesse der Allgemeinheit an einer (weit-
gehenden) Registerwahrheit rechtfertigt die Folgerung, dal® unrichtige Eintragun-
gen und Veroffentlichungen auf jeden Fall auf Antrag korrigiert werden (vgl BPatG
E40, 185, 190, die sogar eine Loschung unrichtiger Angaben von Amts wegen

grundsatzlich zulafit).
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Der Senat hat jedoch davon abgesehen, hinsichtlich des Antrags zu 3) eine kon-
krete Anordnung zu treffen. Das Patentamt wird vielmehr selbst seine der Verof-
fentlichung der Ubersetzungen zugrunde liegende Verfiigung zu &ndern und in

geeigneter Weise mit AuBenwirkung auf diese Anderung hinzuweisen haben.

Buhring Dr. Schermer Schuster
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