BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 56/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 40 641.2
(wegen Erstattung der Vertretergebuhr)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 28. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schiilke sowie die
Richterinnen Puschel und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Griunde

Andreas Hilker reichte am 10. Februar 1996 eine Patentanmeldung mit der Be-
zeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Unkrautbekampfung auf befestigten
Flachen" als Zusatzanmeldung zur Patentanmeldung 195 30 356.3 ein. Das Pa-
tentamt gewahrte dem Anmelder antragsgemald Verfahrenskostenhilfe; dieser

stellte am 25. Februar 1997 Prifungsantrag.

Mit Wirkung vom 29. Juli 1998 ordnete das Patentamt dem Anmelder antragsge-
maf Patentanwalt H... (i.F.:

Antragsteller) bei. Dieser erklarte fir den Anmelder am 20. April 1999 die
Zustimmung zur Aussetzung der Patentanmeldung und beantragte am
22. Januar 2000, den Antrag auf Erteilung des Zusatzpatents in einen Antrag auf

Erteilung eines selbstandigen Patents umzuwandeln.

Die Anmeldung wurde schlieBlich am 27. Juli 2001 zurickgenommen. Am glei-
chen Tage reichte der Antragsteller eine Kostenrechnung uber insgesamt
1.676,20 DM beim Patentamt ein.

Durch Beschlul3 vom 5. September 2001 (und weiteren inhaltsgleichen Beschlul}
vom 29. Oktober 2001) setzte das Patentamt die zu erstattenden Kosten auf
620,60 DM fest. Zur Begrundung fuhrte es aus, dal® dem Vertreter die Uber den
zuerkannten Betrag hinaus geltend gemachte 13/10-Gebuhr von 910,00 DM nicht
zustehe, da dieser weder bei der Anmeldung noch im Offensichtlichkeitsverfahren

mitgewirkt habe.



Mit der Beschwerde macht der Antragsteller geltend, seine Beiordnung sei schon
vor Eroffnung des Priufungsverfahrens erfolgt. Der Prafungsantrag sei zwar im
Zeitpunkt der Beiordnung schon gestellt gewesen, habe aber nicht greifen konnen,
da das Prufungsverfahren der Hauptanmeldung noch nicht abgeschlossen gewe-
sen sei. Erst mit dem Antrag auf WeiterfiUhrung der Zusatzanmeldung als selb-
standige Patentanmeldung habe das Patentamt mit der Prifung der Schutzvor-
aussetzungen beginnen koénnen. Der Prifungsantrag sei somit erst am 20. Ja-
nuar 2000 wirksam geworden. Aus diesem Grunde habe er, der bereits am 29. Ju-
li 1998 als Vertreter beigeordnet worden sei, bei der Patentanmeldung mitgewirkt,
so daf® ihm Uber den festgesetzten Betrag hinaus eine 13/10-Verfahrensgebuhr

zustehe.

Der Antragsteller beantragt sinngemals,

den Kostenfestsetzungsbeschlul3 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. September 2001 bzw. 29. Oktober 2001
abzuandern und weitere Kosten in Hohe von 910,00 DM festzu-

setzen.

Die Beschwerde, die vorsorglich gegen beide inhaltsgleiche Beschlusse eingelegt
wurde, ist gemal § 7 Nr. 2 Vertretergebuhren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG)
in Verbindung mit §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 Patentgesetz (PatG) zulassig, sie bleibt
jedoch in der Sache ohne Erfolg. Dem Antragsteller steht die begehrte 13/10 Ge-
bahr weder flr die Anmeldung des Patents noch fir das Verfahren gemai § 42
PatG zu (Il § 2 Abs 2 Nr 1 VertrGebErstG).



1. fUr die Entstehung der 13/10 Gebuhr nach Il § 2 Abs. 2 Nr. 1 VertrGebErstG ist
zunachst nicht erforderlich, dal} ein Vertreter sowohl bei der Anmeldung als auch
im Verfahren nach § 42 PatG mitgewirkt hat. Diesem bisher in der Praxis schon
vorherrschenden Gesetzesverstandnis hat der Gesetzgeber durch die Ersetzung
des Wortes "und" durch "oder" in Il § 2 Abs. 2 Nr. 1 Rechnung getragen (vgl Art 13
des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geisti-
gen Eigentums vom 13. Dezember 2001, BIPMZ 2002, 14 ff, 29).

2. Der Antragsteller ist weder bei der Anmeldung des Patents noch im Verfahren

nach § 42 PatG (Offensichtlichkeitsverfahren) tatig geworden.

a) Die Anmeldung eines Patents richtet sich nach § 34 Abs. 1 und 3 PatG in Ver-
bindung mit §§ 1 ff Patentanmeldeverordnung. Danach mul} eine wirksame An-
meldung den Namen des Anmelders, einen Erteilungsantrag mit Bezeichnung der
Erfindung, einen oder mehrere Patentanspriche, eine Beschreibung der Erfindung
und gegebenenfalls Zeichnungen enthalten. Diese Voraussetzungen erfullt der am
10. Februar 1996 beim Patentamt eingegangene Antrag auf Erteilung eines Pa-
tents. Der Anmelder (und nicht der Patentanwalt) hat den Antragsvordruck selbst
ausgefullt, unterschrieben und mit Ansprachen, Beschreibung, Zusammenfassung
und Zeichnungen beim Patentamt eingereicht. Der Patentanwalt hat auch nicht
dadurch im Anmeldeverfahren mitgewirkt, daf3 er spater den Antrag auf Umwand-
lung der Zusatzanmeldung in eine selbststandige Patentanmeldung gestellt hat.
Durch diesen Antrag wurde zwar die ursprungliche (Zusatz)-Anmeldung geandert.
Eine derartige Anderung ist aber in jedem Verfahrensabschnitt méglich, zu dem
sie dann auch gebuhrenrechtlich gehort. Wie ausgefuhrt, war der Verfahrensab-
schnitt "Anmeldung" mit Eingang der vollstandigen Unterlagen beim Patentamt ab-
geschlossen. Dabei hatte der Patentanwalt nicht mitgewirkt, eine Gebuhr fur die

Anmeldung ist deshalb nicht entstanden.



b) Das Verfahren nach § 42 PatG, die Offensichtlichkeitsprifung, beginnt nach
dem Eingang einer rechtswirksamen Anmeldung, dh mit der Begrindung eines
Anmeldetags (vgl Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl, § 42 Rnr 27). Eine rechtswirk-
same Anmeldung liegt nach § 35 Abs. 2 PatG (vgl auch Ziff 2.1 der Prufungsricht-
linien des Patentamts) dann vor, wenn sie eine Erfindung offenbart und ein Patent-
erteilunsantrag gestellt wird, der einer Person zweifelsfrei zugeordnet werden
kann. Diese Voraussetzungen waren hier mit Einreichung des Antrags am 10. Fe-
bruar 1996 gegeben, so dal® sich die Offensichtlichkeitsprifung unmittelbar an-
schlielen konnte. Das Ende der Offensichtlichkeitsprifung ist im Patentgesetz
nicht geregelt. Sie soll aber spatestens 4 Monate nach dem Anmeldetag abge-
schlossen sein, insbesondere um in Fallen, in denen eine Prioritat in Anspruch ge-
nommen wird, eine Offenlegung der Anmeldung noch mit den berichtigten Unterla-
gen zu ermdglichen (vgl Prifungsrichtlinien 2.7.). Ergeben sich keine Beanstan-
dungen, stellt die Prifungsstelle die Offensichtlichkeitsprufung ein und vermerkt
dies in den Akten (Busse, Patentgesetz, 5. Aufl, § 42 Rnr 53; Prifungsrichtlinien
2.7.). Die Offensichtlichkeitsprifung endet spatestens mit der Stellung des (wirksa-
men) Prifungsantrags; nach dessen Eingang ist sie abzubrechen und die weitere
Prufung auf alle Patenterfordernisse zu erstrecken (BGH BIPMZ 1985, 117 f), da
die Sachprufung nach § 44 PatG weiter geht als die Offensichtlichkeitsprifung
(Busse aaO, § 42 Rnr 34, 35).

Vorliegend hatte das Patentamt mit Bescheid vom 4. November 1996 den Anmel-
der im Rahmen der Offensichtlichkeitsprufung auf die noch nicht entrichtete An-
meldegebuhr hingewiesen; der Anmelder hatte — ohne anwaltliche Hilfe in An-
spruch zu nehmen — fristgemal bezahlt. Am 25. Februar 1997 ging der Prifungs-
antrag des Anmelders ein; mit Bescheid vom 3. September 1997 teilte das Patent-
amt dem Anmelder unter Hinweis auf den wirksam gestellten Prufungsantrag das
Aktenzeichen des Prufungsverfahrens mit. Spatestens zu diesem Zeitpunkt hatte
die Prufungsstelle die Offensichtlichkeitsprifung beendet und war in das Prifungs-

verfahren eingetreten. Der Antragsteller ist erst mit Wirkung vom 29. Juli 1998,



also wahrend des Prifungsverfahrens, beigeordnet und damit im Offensichtlich-

keitsverfahren nicht tatig geworden.

Sein Vorbringen, der Prufungsantrag sei erst mit Umwandlung der Zusatzanmel-
dung in eine selbstandige Anmeldung wirksam geworden, fuhrt zu keiner anderen
Beurteilung. Zwar ist das Bestehen des Hauptpatents Voraussetzung fur die Ertei-
lung eines Zusatzpatents (Schulte, aaO, § 16 Rnr 14 mN). Daraus kann jedoch
nicht geschlossen werden, dal} sich bei Zusatzanmeldungen die Phase der Offen-
sichtlichkeitsprifung bis zur Erteilung des Hauptpatents oder Umwandlung der Zu-
satzanmeldung in eine selbstandige Patentanmeldung verlangert. Hierfur gibt es
keine gesetzliche Grundlage; eine derartige Regelung ist auch nicht notwendig.
Denn Zweck der vorlaufigen Prifung nach § 42 PatG ist, die Anmeldung auf offen-
sichtliche —und damit meist leicht behebbare — Mangel zu Uberprifen. Dazu ist
nicht erforderlich, dal} das Hauptpatent erteilt bzw. die Zusatzanmeldung in eine
selbstandige Patentanmeldung umgewandelt ist. Im Ubrigen ist die Offensichtlich-
keitsprifung insofern unabhangig von einem etwa gestellten Prifungsantrag, als
sie —wenn sich keine Beanstandungen ergeben — jederzeit vor dessen Stellung

und damit vor Beginn der Sachprufung beendet werden kann.

Selbst wenn also — wie der Antragsteller meint — erst mit Stellung des Umwand-
lungsantrags (22. Januar 2000) mit der Prifung der — sachlichen — Schutzvoraus-
setzungen begonnen werden konnte, waren zu diesem Zeitpunkt sowohl die An-
meldung erfolgt als auch das Offensichtlichkeitsverfahren abgeschlossen, so dal}
die Tatigkeit des Patentanwalts durch die zuerkannte Gebuhr fur das Prufungsver-

fahren mit abgegolten ist.

Schiilke Pischel Schuster
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